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FORSLAG TIL AFGORELSE FRA GENERALADVOKAT

F.G. JACOBS
fremsat den 26. maj 2005 *

1. I neerveerende foreleeggelse fra Gerechts-
hof te ’s-Gravenhage (den regionale appelret
i Haag) anmodes Domstolen i det vaesentlige
om vejledning vedrerende fortolkningen af
udtrykket »gore erhvervsmeessig brug af [...]
et tegn« i artikel 5 i direktiv 89/104/E@QF 2.
Den foreleeggende ret sperger neermere
bestemt (i) om det skal anses for at »gare
erhvervsmeessig brug af [...] et tegn« i
artikel 5’s forstand, at ikke-feellesskabsvarer
forsynet med et originalt varemeerke bringes
ind i Fellesskabet under proceduren for
ekstern forsendelse, at sidanne varer oplag-
res i et af Feellesskabets toldoplag, eller at de
séledes oplagrede varer udbydes til salg eller
seelges, hvilket i alle tilfzelde sker uden
varemeerkeindehaverens samtykke, og (ii)
hvilken part der har bevisbyrden under en
retssag vedrgrende varemeerkekreenkelse,
som sidanne situationer giver anledning til.

2. Varemeerkeindehavers samtykke til de
pageldende transaktioner er af betydning
pa grund af princippet om feellesskabsretlig

1 — Originalsprog: engelsk.

2 — Rédets forste divektiv af 21.12.1988 om indbyrdes tilneermelse
af medlemsstaternes lovgivning om varemerker (EFT 1989
L 40, s, 1, herefter »varemeaerkedirektivet«).
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konsumption af varemeerkerettigheder.
Dette princip, der oprindeligt blev udviklet
af Domstolen i sammenheng med EF-
traktatens artikel 30 og 36 (nu artikel 28 EF
og 30 EF), er nu fastsldet i varemeerkedirek-
tivets artikel 7. Princippets veesentligste ind-
hold er, at en varemerkeindehaver ikke kan
heevde rettigheder over varer, der er blevet
markedsfort inden for Fellesskabet under
dette merke af ham eller med hans sam-
tykke?.

Relevante fwellesskabsretlige bestemmel-
ser

Varemcerkelovgivning

3. Varemerkedirektivets artikel 5 bestem-
mer:

3 — I overensstemmelse med artikel 65, stk. 2, ssmmenholdt med
bilag XVII, punkt 4, i aftalen om Det Europziske @konomiske
Samarbejdsomrade af 2.5.1992 (EFT 1994 L 1, 5. 3), er artikel 7
blevet @ndret med henblik pa aftalen, saledes at udtrykket
»inden for Feellesskabet« er blevet erstattet af »inden for en
kontraherende parts omrade«.
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»1. Det registrerede varemeerke giver inde-
haveren en eneret. Indehaveren kan forbyde
tredjemand, der ikke har hans samtykke, at
gore erhvervsmeessig brug af

a) et tegn, der er identisk med varemzerket,
for varer eller tjenesteydelser af samme
art som dem, for hvilke varemeerket er
registreret

3. Safremt betingelserne i stk. 1 og 2 er
opfyldt, kan det bl.a. forbydes

b) at udbyde varerne til salg, at markeds-
fore dem eller oplagre dem med dette
formal eller at tilbyde eller preestere
tjenesteydelser under det pégeldende
tegn

¢) at importere eller eksportere varerne
under det pigeeldende tegn

[...]«

4, Varemeerkeforordningens 4 artikel 9,
stk. 1, litra a), og artikel 9, stk. 2, litra b) og
c), indeholder bestemmelser for EF-vare-
merker, der er identiske med varemeerkedi-
rektivets artikel 5, stk. 1, litra a), og artikel 5,
stk. 3, litra b) og c).

Toldlovgivning

5. Artikel 24 EF bestemmer:

»Ved varer, som frit kan omsettes i en
medlemsstat, forstds sddanne fra tredjeland
hidrerende varer, for hvilke de af vedkom-
mende medlemsstat foreskrevne formaliteter
i forbindelse med indferelsen er blevet
opfyldt, og for hvilke denne medlemsstat
har opkreevet geeldende told og afgifter med
tilsvarende virkning, og for hvilke disse told-
og afgiftsbelob ikke er blevet helt eller delvis
godigjort.«

4 — Ridets forordning (EF) nr. 40/94 af 20.12.1993 om EF-
varemerker (EFT 1994 L 11, 5. 1).
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6. Artikel 37, stk. 1, i forordning
nr. 2913/92° bestemmer, at varer, der fores
ind i Fellesskabets toldomrade, straks ved
indferslen er undergivet toldtilsyn. Artikel
38, stk. 1, litra a), bestemmer, at varerne
omgdende af den person, der foretager
indferslen til Feellesskabet, befordres til det
af toldmyndighederne anviste toldsted. Arti-
kel 48 kreever, at ikke-feellesskabsvarer skal
angives til en af de toldmeessige bestem-
melser eller anvendelser, der er tilladt for
sadanne ikke-feellesskabsvarer.

7. Artikel 4, nr. 15, i forordning nr. 2913/92
definerer »en vares toldmeessige bestem-
melse eller anvendelse« siledes, at denne

omfatter henforsel af varen under en told-

procedure. Artikel 4, nr. 16, definerer »told-
procedure« séledes, dt denne omfatter »for-
sendelse« og »toldoplag«.

8. Artikel 59 bestemmer:

»1. For alle varer, som skal henfares under en
toldprocedure, skal der indgives en angivelse
til den pageeldende toldprocedure.

5 — Radets forordning (EF) nr. 2913/92 af 12,10.1992 om
indferelse af en EF-toldkodeks (EFT L 302, s. 1).
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2. Feellesskabsvarer, som angives til udfarsel,
passiv foreedling, forsendelse eller oplaeggelse
pd toldoplag, er undergivet toldtilsyn fra
antagelsen af toldangivelsen og indtil det
tidspunkt, hvor de forlader Feellesskabets
toldomréde eller tilintetgores, eller indiil
toldangivelsen erkleeres ugyldig.«

Proceduren for ekstern forsendelse

9. Proceduren for ekstern forsendelse
omhandler generelt varer, der kommer fra
tredjelande, og som ikke er i fri omseetning i
Feellesskabet. Domstolen har forklaret den
retlige fiktion, der ligger bag proceduren, pa
folgende made:

»Varer, der er henfgrt under denne ordning,
paleegges ikke importafgifter, og de er heller
ikke undergivet de andre handelspolitiske
foranstaltninger, som om de ikke var bragt
ind pé Feellesskabets omréde. I virkeligheden
indfares de fra et tredjeland og forsendes
gennem én eller flere medlemsstater, for de
udferes til et andet tredjeland«®.

6 — Dom af 6.4.2000, sag C-383/98, Polo/Lauren Company, Sml. I,
s. 2519, praemis 34.
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10. Artikel 91, stk. 1, i forordning
nr. 2913/92 bestemmer, at der ved procedu-
ren for ekstern forsendelse »gives [...]
mulighed for forsendelse fra et sted til et
andet inden for Feellesskabets toldomrade
[...] af ikke-fellesskabsvarer, uden at de
paleegges importafgifter eller andre afgifter
eller undergives handelspolitiske foranstalt-
ninger«,

11. Artikel 92 bestemmer, at proceduren for
ekstern forsendelse »opharer, nir varerne og
det tilhgrende dokument frembydes pé
bestemmelsestoldstedet i henhold til proce-
durens bestemmelser«. Bestemmelsestold-
stedet er det toldsted, hvor de varer der er
henfert under proceduren for fellesskabs-
forsendelse, skal frembydes med henblik pa
afslutning af proceduren”’.

Toldoplag

12. Toldoplag er en procedure, der giver
importerer mulighed for at oplagre impor-
terede varer, nir det pd importtidspunktet
ikke vides, hvorledes varerne senere vil blive
afheendet. Varerne kan efterfolgende gen-
eksporteres, i hvilket tilfeelde der ikke har
veeret behov for at betale importafgifter, eller
overga til fri omseetning, pa hvilket tidspunkt

7 — Arxtikel 340b, stk, 3, i Kommlssmnens forordnlng (I'(DF)
nr. 2454/93 af 2.7.1993 om visse

der skal erleegges importafgifter. Domstolen
har udtalt, at »toldoplagenes hovedopgave er
opleeggelse af varer« og ikke at sikre en vares
overgang fra én markedsforingsfase til en
anden®,

13. Eftersom toldoplag er blandt toldploce—
durerne af skonomisk betydning®, er dets
anvendelse betinget af, at toldmyndighe-
derne meddeler bevilling hertil’®, Denne
bevilling meddeles kun personer, der frem-
byder den ngdvendige sikkerhed for trans-
aktionernes korrekte forlsb, og hvis told-
myndighederne kan sikre tilsyn og kontrol
med proceduren, uden at der skal treeffes
administrative forholdsregler, som ikke stér i
rimeligt forhold til de pageldende gkonomi-
ske behov !

Retsforhandlingerne i hovedsagen og de
prajudicielle spergsmal

14. SmithKline Beecham plc er et engelsk
selskab, der er indehaver af to Benelux-
varemerker for varer i klasse 3 (tandpasta
eller tandplejemidler). Beecham Group plc er

8 — Dom af 20.4.1983, sag 49/82, Kommissionen mod Neder-
d Sml. s. 1195, preemis 10.

til Ridets forordning (EQF) nr. 2913/92 om indforelse af en
EF- toldkodeks (EFT' L 253, s. 1), som w@ndret ved bla.
Kommissionens forordning (El‘) nr. 2787/2000 af 15.12.2000
(EFT L 330, . 1).

9 — Artikel 84, stk. 1, litra b), i forordning nv. 2913/92.
10 — Artikel 85 i forordning nr. 2913/92.
11 — Attikel 86 i forordning nr. 2913/92.
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et engelsk selskab, der er indehaver af et
Benelux-varemeerke og af EF-varemeerker,
alle for varer i klasse 3. Varemerkerne er
figurmeerker med betegnelsen Aquafresh
bestdende af en red, hvid og bl stiliseret
tandpastastribe. Jeg henviser samlet til
SmithKline Beecham plc 8 Beecham Group

plc som »de indstsevnte« ™%,

15. Class International BV (herefter »appel-
lanten«), der er et nederlandsk selskab, kobte
i 2001 og 2002 nogle containere med varer
fra et sydafrikansk selskab. Den foreliggende
sag vedrerer en container med tandpasta-
produkter forsynet med de i sagen omhand-
lede varemeerker. Varerne blev pa appellan-
tens anmodning afskibet fra et land uden for
Det Europeiske Bkonomiske Samarbejds-
omride (herefter »E@S«) til Rotterdam i
februar 2002 og dér placeret i toldoplag.
Varerne er originale varemeerkede varer, men
de indsteevnte havde ikke og har stadig ikke
givet samtykke til at indfere dem i E@S.

16. Den 5. marts 2002 blev den pégeldende
container pd de indstevntes begering
beslaglagt af toldmyndighederne. Det frem-
gir af appellantens skriftlige indleg, at
beslagleeggelsen blev gennemfart i overens-

12 — Det er uklart i foreleeggelseskendelsen, hvordan de andre
navngivne indstevnte (Colgate-Palmolive Company og
Unilever NV) er involveret i de nationale retsforhandlinger.
Appellanten har anfert, at de nationale sager mod disse
indsteevate er blevet haevet,
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stemmelse med feellesskabslovgivningen om
forbud mod varemerkeforfalskede eller
piratkopierede varer i bla. toldoplag og
procedurer for ekstern forsendelse ', i hen-
hold til hvilken et toldsted kan beslagleegge
varer, som efter dets overbevisning er vare-
meerkeforfalskede eller piratkopierede, nar
indehaveren af det varemeerke, der pastas at
veere kreenket, har opnéet en afgorelse herom
fra de relevante toldmyndigheder. Det blev
efterfolgende klart, at de pageeldende varer
ikke var varemerkeforfalskede eller piratko-
pierede i den neevnte lovgivnings forstand.

17. Appellantens pédstand om frigivelse af
varerne og om erstatning fra de indstevnte
blev forkastet af preesidenten for Rechtbank,
Rotterdam. Appellanten appellerede sagen til
Gerechtshof te s-Gravenhage. De indsteevnte
kontraappellerede. Appellen og kontraappel-
len vedrerer spergsmélet, om den midlerti-
dige oplagring i et toldoplag af originale
varemerkede varer under proceduren for
feellesskabsforsendelse og/eller som varer i
transit bestemt til lande uden for E@S kan
anses for brug af varemserket i varemearke-
direktivets artikel 5°s forstand.

13 — Réadets forordning (EF) nr. 3295/94 af 22.12.1994 om
foranstaltninger med henblik pa at forbyde overgang til fri
omsatning, udfrsel, genudfersel og henforsel under en
suspensionsprocedure af varemerkeforfalskede og piratko-
pierede varer (EFT L 341, s. 8).
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18. Gerechtshof te 's-Gravenhage er af den
opfattelse, at det ikke er godtgjort, at der
allerede var en keber af tandpastaproduk-
terne, da de ankom til nederlandsk omrade,
eller da de blev beslaglagt. Gerechtshof er
navnlig af den opfattelse, at det ikke er
tilstreekkeligt godtgjort, siledes som appel-
lanten har péstiet, at tandpastaprodukterne
er blevet solgt til og er bestemt for en keber i
Ukraine. Det er heller ikke godtgjort, at
tandpastaprodukterne er blevet solgt og skal
leveres til en kunde med hjemsted inden for
E@S. Gerechtshof udelukker dog ikke den
mulighed, at den farste kaber af tandpasta-
produkterne kan vise sig at have hjemsted
inden for E@S.

19. Gerechtshof te 's-Gravenhage har udsat
sagen og forelagt felgende spasrgsmal for
Domstolen:

»1) Kan en varemerkeindehaver modsette
sig, at varer fra tredjelande, der er
forsynet med et varemeerke i den for-
stand, hvori udtrykket er anvendt i
[varemeerkedirektivet] og/eller forord-
ning nr. 40/94, bringes ind pé en
medlemsstats omride (i dette tilfeelde
Nederlandene/Benelux-landene) inden
for rammerne af en transit som beskre-
vet nedenfor uden hans samtykke?

2) Omfatter »erhvervsmeessig brug af et
tegn« i den forstand, hvori udtrykket er
anvendt i direktivets artikel 5, stk. 1,

[forste punktum], sammenholdt med
direktivets artikel 5, stk. 3, litra b) og
c), og i artikel 9, stk. 1, sammenholdt
med artikel 9, stk. 2, litra b) og ¢), i
forordning nr. 40/94 oplagringen af en
original meerkevare {der er forsynet med
et varemeerke i den forstand, hvori
udtrykket er anvendt i ovenneevnte
direktiv, [Eenvormige Beneluxwet op
de merken (Benelux-landenes felles
lov om varemerker)] og/eller forord-
ning nr. 40/94) i et toldkontor eller
-oplag pa en medlemsstats omrade, nar
denne vare ikke er bragt i omsaetning [i
E@S] af varemerkeindehaveren eller
med dennes samtykke, har oprindelse
uden for E@S og har en toldteknisk
status som varer, der ikke hidrerer fra
Feellesskabet (f.eks. T1 eller administra-
tivt elektronisk ledsagedokument)?

Er det ved besvarelse af forste og andet
sporgsmél af betydning, om varernes
endelige bestemmelsessted var fastsat
ved ankomsten til det pégaldende
omrade, eller om der med hensyn til
varerne var indgdet en (kabs)aftale med
en aftager i et tredjeland?

Er det ved besvarelse af farste, andet og
tredje spergsmal af betydning, om der
foreligger yderligere omstaendigheder
som feks.:
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a) at handelsvirksomheden, der er ejer
af de pigeldende varer eller i det
mindste har ridighed over varerne
og/eller kan drive parallelhandel, er
etableret i en af medlemsstaterne

b) at en handelsvirksomhed, der er
etableret i en medlemsstat, fra
denne medlemsstat udbyder disse
varer til salg eller selger dem til en
anden handelsvirksomhed, der er
etableret i en medlemsstat, selv om
leveringsstedet (endnu) ikke er fast-
sat

¢) at en handelsvirksomhed, der er
etableret i en medlemsstat, fra
denne medlemsstat udbyder disse
varer til salg eller seelger dem til en
anden handelsvirksomhed, der er
etableret i en medlemsstat, og hvor
leveringsstedet for de udbudte eller
solgte varer ganske vist er fastsat,
men derimod ikke det endelige
bestemmelsessted, med eller uden
udtrykkelig angivelse eller kontrakt-
meessig bestemmelse om, at der er
tale om varer (i transit), der har
oprindelse uden for Fellesskabet

¢

d) at en handelsvirksomhed, der er
etableret i en medlemsstat, udbyder
disse varer til salg eller selger dem
til en handelsvirksomhed, der er
etableret uden for E@S, selv om
leveringsstedet og/eller det endelige
bestemmelsessted endnu ikke er
fastsat
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6)

e) at en handelsvirksomhed, der er
etableret i en medlemsstat, udbyder
disse varer til salg eller seelger dem
til en handelsvirksomhed, der er
etableret uden for E@S, hvorom
(parallel)forhandleren ved eller har
en steerk formodning for, at denne
vil videreseelge eller levere de pageel-
dende varer til endelige forbrugere
inden for E®S?

Skal begrebet »udbyde« i de i forste
sporgsmal neevnte bestemmelser forstis
siledes, at det ogsd omfatter udbud (til
salg) af en original meerkevare (der er
forsynet med et varemseerke i den for-
stand, hvori udtrykket er anvendt i
Benelux-landenes feelles lov om vare-
meerker og/eller forordning nr. 40/94),
der er oplagret i et toldkontor eller
-oplag pa en medlemsstats omréde, nar
denne vare, som ikke er bragt ind i E®S
af varemerkeindehaveren eller med
dennes samtykke, har oprindelse uden
for E@S og har en toldteknisk status
som varer med oprindelse uden for
Feellesskabet (f.eks. T1 eller administra-
tivt elektronisk ledsagedokument), og
de i tredje og fjerde spergsmal anforte
omsteendigheder foreligger?

Hvem af parterne beerer bevisbyrden for
de ovenfor i det farste, andet og femte
spergsmal anforte handlinger?«
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20. Appellanten, de indsteevnte og Kommis-
sionen har indleveret skriftlige indleeg.

21. Da EF-varemerkeforordningens artikel 9
giver indehavere af EF-varemeerker den
samme beskyitelse, som varemeerkedirekti-
vets artikel 5 giver indehavere af registrerede
varemaerker, vil jeg i forenklingens interesse
kun henvise til direktivet ved drgftelsen af de
forelagte sporgsmal.

Det forste spprgsmal

22. Den foreleggende ret har med det forste
sporgsmal spurgt, om en varemeerkeindeha-
ver kan modseette sig, at varer, der er
forsynet med hans varemserke, uden hans
samtykke bringes ind pAd en medlemsstats
omrade fra et tredjeland i sammenheeng med
transport af varer i transit eller transithandel.

23. Det synes at veere ubestridt, at den
foreleeggende ret med »transit« mener for-
sendelse af ikke-feellesskabsvarer, der er
underlagt proceduren for ekstern feelles-
skabsforsendelse, gennem medlemsstaters
omride, og med »transithandel« mener
retten transaktioner med ikke-feellesskabs-
varer, for hvilke importformaliteterne ikke er

afsluttet, og som derfor ikke formelt er blevet
importeret til Feellesskabet og dermed — si
leenge dette fortsat er tilfeeldet — bevarer
deres status som ikke-feellesskabsvarer.
Transithandel kan omfatte varer, der er
underlagt Feellesskabets toldoplagsproce-
dure. Sporgsmélet, om oplagring af varer i
toldoplag kraenker de varemeerker, som vare-
rne er forsynet med, er genstand for det
andet preejudicielle spargsmal, mens sporgs-
malet, om udbud til salg af sidanne oplag-
rede varer eller salg af sddanne varer udger
en krenkelse, er genstand for det fjerde og
det femte praejudicielle spargsmal.

24. Appellanten har gjort geeldende, at det
forste sporgsmal skal besvares bensegtende.
Huvis ikke-feellesskabsvarer, der bringes ind i
Feellesskabet ved transithandel, anses for
»erhvervsmeessig brug af [...] et tegn« i den
i varemeerkedirektivets artikel 5, stk. 1,
omhandlede forstand, vil det i betydeligt
omfang begrense medlemsstaternes oko-
nomi, eftersom enhver forsendelse af eller
transithandel med varemeerkede varer uden
varemerkeindehaverens samtykke ville
kreenke varemeerket. Dette kan ikke veere
formalet med eller virkningen af fellesskabs-
lovgivningen. Det fremgér endvidere klart af
dommen i sagen Kommissionen mod Fran-
krig'* samt Rioglass og Transremar-dom-
men'5, at en sidan begrensning ikke er
berettiget efter feellesskabslovgivningen.

14 — Dom af 26,9.2000, sag C-23/99, Sml. I, 5. 7653.

15 — Dom af 23.10.2003, sag C-115/02, Rioglass og Transremar,
Sml. 1, s. 12705.
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25. De indstevnte er af den modsatte
opfattelse. De har gjort geeldende, at
werhvervsmeessig brug af [...] et tegn«
omfatter enhver kommerciel eller professio-
nel brug bortset fra rent videnskabelig brug.
Import af varemeerkede varer, ogsd i vare-
meerkedirektivets artikel 5, stk. 3, litra c¢)’s
forstand, bestdr i, at varer bringes ind pa en
medlemsstats omrade, Import — i hvert fald
i den foreliggende sag — sker med den
hensigt at opnd en kommerciel fordel. Det
forhold, at importformaliteterne endnu ikke
er blevet afslutiet, og at varerne derfor endnu
ikke er i fri omseetning, er uden betydning.
De fleste forsendelsesprocedurer omfatter
den risiko, at varerne kan bringes i fri
omsaetning inden for E@S uden samtykke
fra varemeerkeindehaveren, der derfor skal
veere i stand til at modseette sig import af
varer og deres tilstedeveerelse, selv om den er
midlertidig.

26. Kommissionen er af den opfattelse, at
udtrykket »importere [...] varerne under det
pageeldende tegn« i den i varemeerkedirekti-
vets artikel 5, stk. 3, litra c¢), omhandlede
forstand ikke deekker, at varerne bringes ind i
Feellesskabet under forsendelsesproceduren.
Selv om artikel 5, stk. 3, litra c), ikke er helt
klar, viser lovgivningens tilblivelseshistorie,
at formélet var, at varemerkeindehaveren
kun skulle have adgang til at modszette sig
import med henblik pid markedsforing i
Fellesskabet. Denne fortolkning er ogsi i
overensstemmelse med definitionen af varer,
der frit kan omsettes, i artikel 24 EF,
eftersom importformaliteter ikke vil veere
opfyldt eller told palagt, hvis varerne er
under forsendelse.
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27. Efter min opfattelse soger det forste
sporgsmal, selv om det er affattet i generelle
vendinger, at opnd en fortolkning af vare-
meerkedirektivets artikel 5, der vedrerer de
rettigheder, et varemeerke giver. Artikel 5,
stk. 1, bestemmer, at et varemerke giver
indehaveren eneret hertil. I henhold til -
artikel 5, stk. 1, litra a), giver denne eneret
indehaveren ret til at forbyde tredjemand,
der ikke har hans samtykke, at gore erhvervs-
meessig brug af et tegn, der er identisk med
varemeerket, for varer af samme art som
dem, for hvilke varemaerket er registreret. I
den foreliggende sag ensker indehaveren at
modszeette sig, at varer, der er forsynet med
hans originale varemeerke, uden hans sam-
tykke bringes ind i Feellesskabet, nir dette
sker under den eksterne feellesskabsforsen-
delse. Spargsmalet er derfor i det veesentlige,
om varemeerkede varer, der fra et tredjeland
uden varemeerkeindehaverens samtykke
bringes ind i Feellesskabet, og som er
underlagt proceduren for ekstern forsen-
delse, kreenker den eneret, som varemeer-
keindehaveren har i henhold til varemeerke-
direktivets artikel 5, stk. 1, navnlig om det
udger »erhvervsmeessig brug af [meerket]« i
den i artikel 5, stk. 1, litra a), omhandlede
forstand.

28. Domstolen har udtalt, at brug af et tegn,
der er identisk med varemeerket, finder sted
erhvervsmeessigt, nir den finder sted i
forbindelse med en erhvervsmeessig virk-
somhed, hvormed der sgges opndet skono-
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misk vinding, og ikke i private forhold®.
Domstolen har ogsd gjort det klart, at
eneretten i henhold til artikel 5, stk. 1, litra
a), er blevet tildelt for at sztte varemeerkein-
dehaveren i stand til at beskytte sine seerlige
interesser som indehaver af varemeerket, dvs.
at sikre, at varemerket kan opfylde sine
egentlige funktioner. Udgvelsen af denne ret
ber derfor veere begreenset til de tilfelde,
hvor tredjemands brug af tegnet gor indgreb
eller kan gore indgreb i varemerkets funk-
tioner og navnlig i dets veesentligste funk-
tion, som er at garantere varens oprindelse
over for forbrugerne'”. Indehaveren vil
derfor ikke kunne forbyde brugen af et tegn,
der er identisk med varemeerket, for varer af
samme art som dem, for hvilke varemserket
er registreret, hvis denne brug ikke kan skade
hans egne interesser som indehaver af vare-
meerket, nar henses til dettes funktioner '8,

29. Jeg kan ikke se, hvordan et varemseerkes
vaesentligste funktion kan skades ved den
blotte omsteendighed, at varer, der er for-
synet med det originale varemeerke, henfores
under proceduren for ekstern forsendelse og
dermed pr. definition ikke er i fri omszetning
inden for Fellesskabet. En sidan situation
kan efter min opfattelse ikke i sig selv skade
eller veere egnet til at skade varemserkets
funktioner.

16 — Dom af 12.11.2002, sag C-206/01, Arsenal Football Club,
Sml. 1, 5, 10273, preemis 40,

17 — Arsenal Football Club-dommen, preemis 51. Jf. ogsd dom af
14.5.2002, sag C-2/00, Halterhoff, Sml. 1, 5. 4187, preemis 15.

18 — Arsenal Football Club-dommen, premis 54.

30. Denne opfattelse bekreeftes i en analog
sammenheeng i Domstolens dom i Rioglass
og Transremar-sagen *°, Denne sag vedrorte
en situation, hvor varemeerkede varer, der
var lovligt fremstillet i Spanien, blev eks-
porteret fra Spanien til Polen i henhold til et
bevis for fellesskabsforsendelse, der tillod
forsendelse mellem to lokaliteter inden for
Feellesskabets og Polens toldomrider uden
indfarselstold, afgiftsbelastning eller han-
delspolitiske foranstaltninger. Varerne blev
beslaglagt af toldmyndighederne i Frankrig,
idet der var mistanke om varemeerkekreen-
kelse. Producenten og transportgren af varer-
ne indgav begeering om, at beslagleeggelsen
blev opheevet. Domstolen blev spurgt, om
nationale foranstaltninger om beslagleeggelse
af varer under sidanne omsteendigheder var i
strid med artikel 28 EF, der bestemmer, at
kvantitative indferselsrestriktioner sivel som
alle foranstaltninger med tilsvarende virk-
ning er forbudt mellem medlemsstaterne.

31. Eftersom sagen ikke vedrerte varemeer-
kedirektivet, anvendte Domstolen formule-
ringer fra dens tidligere varemeerkepraksis,
der var eldre end direktivet. Domstolen
udtalte, at foranstaltningerne var i strid
med artikel 28 EF, hvorefter den vendte sig
mod spergsmélet om en mulig berettigelse i
henhold til artikel 30 EF. Domstolen henviste
til fast praksis, hvorefter varemeerkerettens
seerlige genstand navnlig bestar i, at indeha-
veren sikres en eneret til at bruge meerket til
et produkt, nir dette forste gang bringes i
handelen. Domstolen fortsatte med at udtale,
at gennemforelsen af en sadan beskyttelse
siledes er forbundet med markedsforing af

19 — Newevat i fodnote 15.
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produkter, og konkluderede, at en procedure
som den i hovedsagen foreliggende, der
bestér i at transportere varer, der lovligt er
fremstillet i en medlemsstat, til et tredjeland
over en eller flere medlemsstaters omrader,
ikke indebeerer markedsfering af de pageel-
dende varer og derfor ikke kan kreenke
varemeerkerettens seerlige genstand %,

32. De indsteevnte afviser, at denne afgarelse
er et relevant fortilfelde i den foreliggende
sag, fordi den kun vedrerte forsendelse af
feellesskabsvarer, der var lovligt produceret i
en medlemsstat, Dette er naturligvis rigtigt.
Jeg er imidlertid ikke af den opfattelse, at
dette underminerer den statte, der kan
udledes af-Domstolens afggrelse, hvorefter
det blotte forhold, at varer transporteres over
en mediemsstat »[ikke] indebeerer [...] mar-
kedsfering af de pageldende varer og [...]
derfor ikke [kan] kreenke varemeerkerettens
seerlige genstand«. Det kan faktisk teenkes, at
Domstolen var af denne opfattelse for si vidt
angar varer, der er i fri omseetning i
Feellesskabet, og at denne opfattelse ville
geelde si meget desto mere for ikke-feelles-
skabsvarer, for hvilke importformaliteterne
ikke er blevet afsluttet.

33. De indsteevnte har ogsd henvist til
Domstolens dom i Polo/Lauren-sagen 2.,
navnlig Domstolens udtalelse om, at »der

20 — Preemis 25-27.
21 — Neevat i fodnote 6, preemis 34
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er risiko for, at varemeerkeforfalskede varer,
der er henfort under ordningen for ekstern
forsendelse, svigagtigt bringes ind pa Feelles-
skabets marked«. De indsteevnte har pébe-
rébt sig denne udtalelse til stotte for argu-
mentet om, at proceduren for ekstern
forsendelse ikke kan garantere, at de trans-
porterede varer ikke vil komme i fri omseet-
ning.

34. Domstolens udtalelse i Polo/Lauren-
dommen blev imidlertid fremsat i en meget
anderledes sammenheeng end i den forelig-
gende sag, og efter min opfattelse hjelper
den ikke de indstevnte, heller ikke analogt.
Domstolen tog i den sag stilling til, om
traktatens artikel 113 (efter endring nu
artikel 133 EF), der vedragrer den fwlles
handelspolitik, var tilstreekkelig hjemmel for
en forordning?, der fandt anvendelse pa
varemeerkeforfalskede eller piratkopierede
varer, der blev fundet i forbindelse med
kontrol af varer henfert under bla. proce-
duren for ekstern forsendelse. Risikoen for, at
varemeerkeforfalskede varer, der er henfort
under ordningen for ekstern forsendelse,
svigagtigt bringes ind pé& Fellesskabets mar-
ked, er klart en relevant betragtning ved
undersegelsen af gyldigheden af en forord-
ning, som har til formal at give toldmyndig-
hederne befgjelse til at gribe ind, nr der
findes sddanne varer under kontrol af varer,
der er henfart under proceduren for ekstern
forsendelse. Den foreliggende sag vedrerer
derimod det andet spergsmél, om en vare-

22 — Forordning nr. 3295/94, nzvnt i fodnote 13.
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merkeindehaver kan modseette sig, at varer,
der er forsynet med hans originale vare-
merke, bringes ind i Feellesskabet fra et
tredjeland uden hans samtykke, nar de
bringes ind i henhold til proceduren for
ekstern forsendelse.

35. Under alle omstendigheder giver Dom-
stolens udtalelse i Polo/Lauren-dommen
ikke grundlag for udevelse af varemserke-
rettigheder, blot fordi ikke-feellesskabsvarer
kommer ind i Feellesskabet under procedu-
ren for ekstern forsendelse.

36. De indsteevntes frygt for, at varer sasom
de i hovedsagen omtvistede varer kan
bringes i fri omseetning i Feellesskabet uden
deres samtykke, hvorved deres varemeerke-
rettigheder kreenkes, skal imgdekommes ved
hjeelp af de detaljerede bestemmelser i told-
kodeksen og dens gennemforelsesbestem-
melser??, der skal sikre, at ikke-feellesskabs-
varet, de1 henferes under proceduren for
ekstern forsendelse, undexgives toldtilsyn fra
det tidspunkt, de bringes md i Feellesskabet,
og indtil de forlader det®. Hvis varerne
faktisk ikke forlader Faellesskabet, men over-
gér til fii omseetning, vil varemeerkeindeha-

23 — Forordning nr. 2913/92, nwevnt i fodnote 5.
24 — Forordning nr. 2454/93, naevnt i fodnote 7.

25 — Navnlig kodeksens artikel 94 og 96 og artikel 345, 349, 356,
357, 361, 365 og 366 i forordning nr. 2454/93,

veren pé det tidspunkt have ret til at
modstte sig, at de »importeres«, med
hjemmel i varemeerkedirektivets artikel 5,
stk. 3, litra ¢). Det skal bemsaerkes, at TRIPs-
aftalens 2° artikel 50, stk. 1, litra a), kreever, at
de nationale retlige myndigheder skal veere
befgjet »til at treeffe hurtige og effektive
forelabige foranstaltninger [...] for at forhin-
dre, at der bliver begiet en krenkelse af
nogen intellektuel ejendomsret, og navnlig
for at forhindre, at der kommer varer ind i
handelsleddene pa deres omrade, herunder
importerede varer, umiddelbart efter told-
behandlingen«. Selv om jeg forstir, at
héndheevelsen af varemeerkeindehaverens
rettigheder afheenger af hans kendskab til
den truende krzenkelse, kan jeg ikke se noget
grundlag for at udvide disse rettigheder i den
situation, hvor varer er henfert under
proceduren for ekstern forsendelse. En sidan
héndhzeevelse i forhold til varer, der impor-
teres direkte, afheenger ligeledes af vare-
meerkeindehaverens forudgéende kendskab.

37. Det er derfor min opfattelse, at en
varemerkeindehaver ikke kan modsztte
sig, at varer, der er forsynet med hans
varemeerke, bringes ind i Feellesskabets told-
omréde uden hans samtykke i henhold til
proceduren for ekstern feellesskabsforsen-

26 — Aftale om handelsrelaterede inteliektuelle ejendomsrettighe-
der, der fndcs i bilag 1 C til overenskomsten om oprettelse af
Ver Isorganisationen, som blev indgiet p& Felles-
skabets vegne for 54 vidt angir de omrdder, der horer under
Feellesskabets kompetence, vcd R’idets afgorelse 94/800/EF af
22.12.1994 om indgielse pA Det Eurc
vegne af de aftaler, der er resultatet af de mululalemle
forll'\ndlln?er i Uruguay-rundens regi (1986-1994) (EFT

L 336,s. 1
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delse, alene pa det grundlag, at dette udger
»erhvervsmeessig brug af [varemeerket]« i
varemeerkedirektivets artikel 5, stk. 1’s for-
stand.

38. Der sporges med den foreleeggende rets
forste spergsmal ogsd, om en varemeerkein-
dehaver kan modsette sig, at ikke-felles-
skabsvarer, der er forsynet med hans vare-
mueerke, bringes ind i Feellesskabet uden hans
samtykke i sammenhzeng med transithandel,
nemlig transaktioner med ikke-feellesskabs-
varer, der er henfert under proceduren for
ekstern forsendelse eller toldoplagsprocedu-
ren. Den foreleeggende ret har med dette
spergsmal i det veesentlige spurgt, om
sddanne transaktioner udger krenkelse af
de varemeerker, som varerne er forsynet med.
Jeg vil derfor behandle sporgsmalet i sam-
menhseng med den foreleeggende rets fjerde
og femte sporgsmal, der i det veesentlige
vedrorer sidanne transaktioners status i
henhold til varemeerkedirektivet.

Det andet spergsmal

39. Den foreleeggende ret har med det andet
sporgsmal i det vesesentlige spurgt, om
werhvervsmeessig brug af [...] et tegn« i den
i varemeerkedirektivets artikel 5 omhandlede
forstand omfatter toldoplag af originale vare-
meerkede ikke-feellesskabsvarer, nir vare-
meerkeindehaveren ikke har givet samtykke
til, at de er bragt ind i E@S.
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40. Appellanten har gjort geeldende, at det
folger af selskabets analyse af det forste
praejudicielle spprgsmal, at oplagring af
ikke-feellesskabsvarer under sadanne
omsteendigheder ogsd skal anses for tilladt,
da forsendelse og transithandel ellers ville
blive praktisk uigennemferlig, hvilket ikke
kan have veeret feellesskabslovgivers hensigt.

41. De indsteevnte har i det vsesentlige
gentaget deres bemeerkninger til det forste
spargsmél, hvorefter enhver kommerciel
brug, ud over den rent videnskabelige,
omfatter erhvervsmeessig brug af et tegn, og
har argumenteret for, at oplagring af varer i
et toldkontor eller i toldoplag skal anses for
at ske med henblik pd kommercielt udbytte.

42. Kommissionen har bemeerket, at vare-
meerkedirektivets artikel 5, stk. 3, litra b),
udtrykkeligt nzevner »udbyde varerne til salg,
at markedsfere dem eller oplagre dem med
dette formal«? . Dette antyder, at varemser-
keindehaveren kun kan modssette sig oplag-
ring af varerne med det formél at markeds-
fore dem i Feellesskabet. Hvis det derfor
fastslés, at varerne ikke vil blive markedsfort
pa Feellesskabets marked, kan varemeerkein-
dehaveren ikke modszette sig, at de oplagres i
toldoplag.

27 — Min fremhzevelse.
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43, Efter min opfattelse skal den foreleeg-
gende rets andet spprgsmil besvares pé
tilsvarende vis som det forste spargsmal. Et
varemeerkes veaesentligste funktion kan ikke
skades blot ved oplagring af varemeerkede
ikke-feellesskabsvarer i et af Fellesskabets
toldoplag. En sidan oplagring kan ikke i sig
selv pavirke eller veere egnet til at pévirke
varemerkets funktioner.

44, Hvad angar de indsteevntes frygt for, at
varer sisom de i hovedsagen omtvistede
varer kan bringes i fri omseetning i Feelles-
skabet uden deres samtykke, hvorved deres
varemeerkerettigheder kreenkes, kan denne
frygt imedekommes ved hjzlp af de detalje-
rede bestemmelser i toldkodeksen 22, der skal
sikre, at varer i toldoplag ikke fjernes fra
toldtilsyn >, Hvis varerne som neevnt oven-
for overgér til fri omseetning, vil varemeer-
keindehaveren pé dette tidspunkt have ret til
at modseette sig »import« af disse varer med
hjemmel i varemeerkedirektivets artikel 5,
stk. 3, litra ¢). Selv om jeg fortsat har
forstéelse for, at handheevelsen af varemeer-
keindehaverens rettigheder afheenger af hans
kendskab til den truende kreenkelse, kan jeg
ikke se noget grundlag for at udvide disse
rettigheder i den situation, hvor varer er
henfort under toldoplagsproceduren.

28 — Naevnt i fodnote 5.

29 — Navnlig artikel 85 og 86 (nrevnt ovenlor i punkt 13} samt
artikel 101 og 105 i forordning nr. 2913/92.

Det tredje sporgsmal

45. Den forelaeggende ret har med det tredje
spergsmil spurgt, om det er af betydning for
besvarelsen af det farste og det andet
sporgsmil, at i) varernes endelige bestem-
melsessted er fastsat, eller at ii) der ikke er
indgdet nogen aftale med en kunde i et
tredjeland om keb af varerne, pa det tids-
punkt, hvor de bringes ind pé Feellesskabets
toldomride.

46. Béide appellanten og de indstevnte er af
den opfattelse, at de af den foreleeggende ret
neevnte forhold ikke er af betydning for deres
analyse af det forste og det andet spsrgsmal.

47. Det er ogsd min opfattelse, at disse
forhold ikke er af betydning for den besva-
relse af det forste og det andet spgrgsmal,
som jeg har foresliet. Spergsmailene er
begreenset til, hvorvidt varemeerkeindehave-
ren kan modseette sig, at ikke-feellesskabs-
varet, der er henfert under proceduren for
forsendelse eller toldoplagsproceduren, brin-
ges ind i Fellesskabets toldomréde. Jeg har
forklaret, hvorfor det er min opfattelse, at
dette ikke i sig selv skader eller er egnet til at
skade varemeerkets funktioner. Dette er efter
min opfattelse fortsat tilfeeldet, alene med et
forbehold i den situation, hvor varernes
endelige bestemmelsessted er fastsat, eller
der ikke er indgdet en aftale med en kunde i
et tredjeland om keb af varerne. Situationen
vil her kun veere en anden, hvis det fastsatte
endelige bestemmelsessted er inden for E@S.

I-8751
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I s4 fald vil der veere en reel risiko for, at
varerne bringes i fri omseetning inden for
Feellesskabet, hvilket forhold jeg vil tage i
betragtning i sammenheeng med det femte
preejudicielle spergsmal.

Det fjerde spergsmal

48. Den foreleeggende ret har med det fjerde
spergsmal spurgt, om det er af betydning i
sammenheeng med de forste tre sporgsmal,
at der foreligger yderligere omstendigheder,
sasom a) at ejeren af varerne er etableret i en
af medlemsstaterne, b) at en handelsvirk-

somhed, der er etableret i en medlemsstat,

fra denne medlemsstat udbyder varerne til
salg eller selger dem til en anden handels-
virksomhed, der er etableret i en medlems-
stat, selv om leveringsstedet (endnu) ikke er
fastsat, c) at en handelsvirksomhed, der er
etableret i en medlemsstat, fra denne med-
lemsstat udbyder varerne til salg eller szelger
dem til en anden handelsvirksomhed, der er
~etableret i en medlemsstat, og hvor leve-
ringsstedet er fastsat, men derimod ikke det
endelige bestemmelsessted, med eller uden
udtrykkelig betingelse om, at varerne er ikke-
feellesskabsvarer (under forsendelse), d) at en
handelsvirksomhed, der er etableret i en
medlemsstat, udbyder varerne til salg eller
seelger dem til en handelsvirksomhed, der er
etableret uden for EQ@S, selv om leverings-
stedet og/eller det endelige bestemmelses-
sted endnu ikke er fastsat, og e) at en
handelsvirksomhed, der er etableret i en
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medlemsstat, udbyder disse varer til salg eller
seelger dem til en handelsvirksomhed, der er
etableret uden for E@S, hvorom (parallel)
forhandleren ved eller har en sterk formo-
dning for, at denne vil videreszlge eller
levere de pageeldende varer til endelige
forbrugere inden for E@S.

49. Appellanten har godtaget, at det forhold,
at ikke-feellesskabsvarer er underlagt en
given toldprocedure, ikke i sig selv er
tilstreekkeligt til at godtgere, at der ikke er
en varemeerkekraenkelse, hvis varemeerkein-
dehaveren kan péberdbe sig tilstreekkeligt
overbevisende beviser for, at det &benlyse
formal for ejeren af varerne er at markeds-
fore dem i Feellesskabet. Appellanten er
imidlertid ikke af den opfattelse, at de
hypoteser, der er opstillet i det fjerde
preejudicielle sporgsmal, er tilstreekkeligt
afgerende.

50. De indsteevnte har ogsé gjort geeldende,
at ingen af de omstendigheder, der er
opstillet i det fijerde speorgsmail, pavirker
besvarelsen af de ferste tre sporgsmadl, selv
om de er af den opfattelse, at de i a), b), c) og
e) nevnte omstendigheder kan veere af
betydning for besvarelsen af det femte
spergsmal,
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51. Kommissionen har gjort geeldende, at de
i det fjerde spergsmal neevnte omstendighe-
der kan veere nyttige ved afgerelsen af, om
varerne faktisk vil blive markedsfort i Feelles-
skabet. Hvis der er en sterk formodning
herfor, kan varemeerkeindehaveren fa varer-
ne beslaglagt. Det er imidlertid den natio-
nale ret, der skal bedosmme de faktiske
forhold og afgere, om det i tilstreekkelig grad
er godtgjort, at varerne ikke vil blive bragt i
fri omseetning i Feellesskabet.

52. Efter min opfattelse skal besvarelsen af
den nationale rets fjerde sporgsmal — lige-
som besvarelsen af de forudgéende sporgs-
mal — udledes af ordlyden og reekkevidden
af varemerkedivektivets artikel 5, stk, 1. Det
er denne bestemmelse, der giver varemeer-
keindehaveren ret til at forhindre tredje-
mand, der ikke har hans samtykke, i at gore
»erhvervsmeessig brug af [varemeerket}«, For
at kunne forhindres, skal brugen, séledes
som det er droftet ovenfor i sammenheeng
med det forste spprgsmal, skade eller veere
egnet til at skade varemeerkets funktioner.
Jeg har allerede forklaret, hvorfor jeg ikke er
af den opfaitelse, at det blotte forhold, at
ikke-feellesskabsvarer, der er forsynet med et
varemeerke, henfares under proceduren for
feellesskabsforsendelse eller toldoplagsproce-
duren, udger erhvervsmaessig brug af dette
varemeerke i den i artikel 5, stk. 1, omhand-
lede forstand. Den nationale ret har i det
veesentlige spurgt, om denne konklusion
pavirkes af de serlige omstendigheder, den
har navnt under a)-e).

53. Hvad angdr a) er jeg enig med appellan-
ten i, at det sted, hvor indehaveren af de
varemerkede varer er etableret, er uden
betydning for spargsmélet, om varernes
henforelse under toldoplag eller proceduren
for ekstern forsendelse udger erhvervsmees-
sig brug af varemaerket.

54. De omstendigheder, der er nevnt under
b)-e), har alle det felles element, at varerne
udbydes til salg eller szlges. Varemaerkedi-
rektivets artikel 5, stk. 3, litra b), medtager
»udbyde varerne til salg« blandt de trans-
aktioner, der kan forbydes i henhold til
artikel 5, stk. 1. Eftersom det femte spergs-
mal specifikt vedrerer raekkevidden af
»udbyde« i den i artikel 5, stk. 3, litra b),
ombhandlede forstand, forekommer det hen-
sigtsmeessigt at behandle b)-e) i sammen-
heng med dette spprgsmal, for si vidt de i
disse punkter naevnte hypoteser omfatter det
forhold, at varerne udbydes til salg. For s
vidt hypotesen er, at varerne seelges, afheen-
ger udstreekningen af varemerkeindehave-
rens rettigheder af, hvorvidt salget indebze-
rer, at varerne bringes i fri omsetning i
Fellesskabet. Eftersom dette spprgsmal ogsa
rejses i sammenheeng med det femte sporgs-
mal, vil jeg ogsi behandle dette i den
forbindelse.

I- 8753



FORSLAG TIL AFG@ORELSE FRA GENERALADVOKAT JACOBS — SAG C-405/03

Det femte sporgsmal

55. Den foreleeggende ret har med det femte
sporgsmal i det veesentlige spurgt, om
begrebet »udbyde« i varemeerkedirekiivets
artikel 5, stk. 3, litra b), omfatter udbud til
salg af varemeerkede ikke-feellesskabsvarer,
der er oplagret i et toldoplag, nar vare-
meerkeindehaveren ikke har samtykket i, at
de bringes ind i E@S under de omsteendig-
heder, der er opstillet i det tredje og det
fierde sporgsmal.

56. Appellanten er af den opfattelse, at
udbud til salg af ikke-feellesskabsvarer, uanset
om det er i Feellesskabet, ikke kan anses for
erhvervsmeessig brug af varemeerket i Feelles-
skabet, idet hverken forméilet med eller
virkningen heraf er, at varerne bringes pa
markedet i Feellesskabet. Der er mange
former for international handel med ikke-
feellesskabsvarer. Hvis udbud til salg af
sddanne varer er forbudt i Feellesskabets
varemeerkelovgivning, kan handelsvirksom-
heder, der er etableret og arbejder i Felles-
skabet, ikke leengere drive handel med vare-
meerkede varer, hvilket ikke kan have veeret
lovgivers hensigt.
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57. De indsteevnte har gjort geldende, at det
femte sporgsmél skal besvares bekreeftende
af de érsager, der allerede er redegjort for i
sammenheng med de forudgiende sporgs-
mal.

58. Kommissionen har gjort geldende, at
udbud til salg som beskrevet i det femte
sporgsmil ikke nedvendigvis er at »udbyde
til salg« i den i artikel 5, stk. 3, litra b),
omhandlede forstand, hvis ejeren af de
varemeerkede varer udbyder dem til salg i
Feellesskabet til en potentiel keber, der
neesten helt sikkert ikke vil bringe dem pi
markedet i Feellesskabet.

59. Udgangspunktet for en fortolkning af
»udbyde til salg« skal veere varemaerkedirek-
tivets ordning og formél. Direktivet har
hjemmel i EF-traktatens artikel 100 A (efter
eendring nu artikel 95 EF). Forste betragtning
til direktivet henviser til forskelle mellem
medlemsstaternes varemaerkelovgivning,
som kan hindre den frie beveegelighed for
varer og tjenesteydelser. Tredje betragtning
til direktivet udtaler, at tilnsermelsen af
lovgivningerne, der gennemfores ved direk-
tivet, er begrenset til de nationale bestem-
melser, der har den mest direkte indvirkning
pd det indre markeds funktion. Niende
betragtning til direktivet udtaler, at det for
at lette den frie omseetning af varer og den
frie udveksling af tjenesteydelser er af
afgerende betydning at sikre, at varemeerker
nyder samme beskyttelse i alle medlemssta-
terne.
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60. Artikel 5 skal derfor fortolkes i sammen-
heeng med den frie beveegelighed for varer.
Dette princip finder imidlertid anvendelse p&
varer hidrgrende fra tredjelande, hvis de frit
kan omsettes i Feellesskabet?°. Domstolen
har gjort det klart, at varer, som frit kan
omsettes, betyder varer hidrerende fra
tredjeland, som er blevet indfert i en
medlemsstat i overensstemmelse med de
krav, der nu er fastsat i artikel 24 EF %!, og
at »en ikke-feellesskabsvare, der er angivet at
overgd til fri omsztning, forst fir status som
feellesskabsvare fra det tidspunkt, hvor de
handelspolitiske foranstaltninger er blevet
anvendt, eller hvor alle de gvrige formalite-
ter, der er fastsat med henblik pé indfarsel af
varer, er opfyldt, og hvor de lovpligtige
importafgifter ikke blot er anvendt, men
ogsa opkraevet eller stillet sikkerhed for«®2,

61. Ikke-feellesskabsvarer skal derfor veere
blevet importeret forskriftsmeessigt til Feel-
lesskabet, for de kan drage fordel af den frie
bevaegelighed. Dette forklarer efter min
opfattelse, hvorfor artikel 5, stk. 3, litra ¢),
medtager »importere eller eksportere varer-
ne under det pageldende tegn« som
eksempel pa »erhvervsmeessig brug af |...]
et tegn«. Domstolen har ogsd udtalt, at
»feellesskabslovgiver ved vedtagelsen af
[varemaerke]direktivets artikel 7, der
begreenser konsumption af den ret, meerket
giver, til situationer, hvor de varer der er
forsynet med maerket, er blevet markedsfort
inden for [E@S], har betonet, at en markeds-
foring uden for dette omride ikke udtemmer

30 — Artikel 23, stk. 2, EF.

31 — Dom af 15.12.1976, sag 41/76, Donckerwolke, Sml. 5. 1921,
premis 16.

32 — Dom af 1.2.2001, sag C-66/99, Wandel, Sml. I, s. 873, praemis
36.

indehaverens ret til [i henhold til artikel 5] at
modszette sig indfgrsel af disse varer, der sker
uden hans samtykke, og til dermed at
kontrollere den farste markedsfering inden
for [EAS] af de varer, der er forsynet med
meerket« *?, hvilket bekreefter det synspunk,
at importen er en forudsetning for, at
varemerkeindehaveren kan udeve sine ret-
tigheder i henhold til artikel 5.

62. S& lenge varerne bevarer deres status
som ikke-feellesskabsvarer, er det imidlertid
ikke min opfattelse, at udbud heraf til salg
normalt udger erhvervsmeessig brug af vare-
meerket, som kan forhindres af varemeer-
keindehaveren i henhold til fellesskabsret-
ten.

63. Hvis resultatet af at udbyde varerne til
salg faktisk er, at de skal bringes i fri
omsztning i Fzllesskabet, vil varemeerkein-
dehaverens rettigheder naturligvis blive
kreenket ved en sidan frigivelse, og han har
i princippet ret til at forhindre transaktionen.
Jeg skal igen neevne, at TRIPs-aftalens 3
artikel 50, stk. 1, litra a), kreever, at de
nationale retlige myndigheder skal veere
befajet »til at treeffe hurtige og effektive
forelgbige foranstaltninger [...] for at forhin-

33 — J£. dom af 1.7.1999, sag C-173/98, Sebago og Maison Dubois,
Sml. ], s. 4103, praemis 21.

34 — Neevnt i fodnote 26.
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dre, at der bliver begiet en krankelse af
nogen intellektuel ejendomsret, og navnlig
for at forhindre, at der kommer varer ind i
handelsleddene pa deres omréde, herunder
importerede varer, umiddelbart efter told-
behandlingen«.

64. I lyset af mit synspunkt om, at udbud til
salg af varemeerkede ikke-feellesskabsvarer,
der er oplagret i et toldoplag, nir vare-
meerkeindehaveren ikke har samtykket i, at
de bringes ind i E@S, i princippet ikke udger
erhvervsmeessig brug af varemeerket, vil jeg
overveje, hvilken betydning, om nogen, de
yderligere omstendigheder b)-e), der er
nevnt af den foreleeggende ret i sammen-
heeng med det fjerde sporgsmal, kan have for
denne konklusion,

65. Den i b) neevnte omsteendighed er, at en
handelsvirksomhed, der er etableret i en
medlemsstat, fra denne medlemsstat udby-
der varerne til salg eller selger dem til en
anden handelsvirksomhed, der er etableret i
en medlemsstat, selv om leveringsstedet
(endnu) ikke er fastsat. Den i c) nzevnte
omstendighed ey, at en handelsvirksomhed,
der er etableret i en medlemsstat, fra denne
medlemsstat udbyder varerne til salg eller
seelger dem til en anden handelsvirksomhed,
der er etableret i en medlemsstat, og hvor
leveringsstedet er fastsat, men derimod ikke
det endelige bestemmelsessted, med eller
uden en udtrykkelig kontraktlig betingelse
om, at varerne er ikke-fellesskabsvarer
(under forsendelse).
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66. Det er ikke min opfattelse, at nogen af
disse forhold er af betydning for den
besvarelse af det femte spergsmal, som jeg
foreslar. Selv om det forhold, at keberen af
varerne er etableret i en medlemsstat, kan
lade formode, at varerne vil blive bragt i fri
omseetning, pa hvilket tidspunkt — som
anfert — varemeerkeindehaveren har ret til
at gore sine rettigheder geeldende, er et
sddant resultat stadig spekulativt, indtil det
endelige besternmelsessted er fastsat, efter-
som keberen ligeledes kan tilsigte at mar-
kedsfere varerne uden for E@S.

67. Den i d) neevnte omsteendighed er, at en
handelsvirksomhed, der er etableret i en
medlemsstat, udbyder varerne til salg eller
seelger dem til en handelsvirksomhed, der er
etableret uden for E@S, selv om leverings-
stedet og/eller det endelige bestemmelses-
sted endnu ikke er fastsat.

68. Det er med et enkelt forbehold og af de
arsager, der er redegjort for i sammenheeng
med b) og c), min opfattelse, at den situation,
der er henvist til i d), heller ikke er af
betydning for den besvarelse af det femte
spergsmél, som jeg foreslar. Hvis varernes
endelige bestemmelsessted imidlertid er
endelig fastsat, og det er inden for E@S, er
det &benbart, at varerne skal bringes i fii
omseetning inden leveringen, og varemzer-
keindehaveren har efter min opfattelse ret til
at gore sine rettigheder gewldende for at
forhindre denne overgang til fri omsetning
eller leveringen.
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69. Den foreleeggende ret har endelig i e)
forudsat, at en handelsvirksomhed, der er
etableret i en medlemsstat, udbyder disse
varer til salg eller szelger dem til en handels-
virksomhed, der er etableret uden for E@S,
hvorom (parallel)forhandleren ved eller har
en steerk formodning for, at denne vil
videresezlge eller levere de pigaeldende varer
til endelige forbrugere inden for E@S.

70. Under disse omstendigheder er det
dbenbart, at varerne efter al sandsynlighed
vil blive bragt i fri omseetning for at foretage
levering, og varemzerkeindehaveren har efter
min opfattelse ret til at gore sine rettigheder
geldende for at forhindre denne overgang til
fri omseetning eller leveringen.

71. Spergsmalet om bevisbyrden i sidanne
sager er emnet for den foreleggende rets
sjette og sidste spergsmal.

Det sjette spprgsmal

72. Den foreleeggende ret har med det sjette
sporgsmal spurgt, hvilken part der har
bevisbyrden for de handlinger, der er nevnt
i det forste, det andet og det femte sporgs-
mal,

73. Det forste spergsmal henviser til, at
varemeerkede ikke-feellesskabsvarer bringes
ind i Feellesskabet uden varemerkeindeha-
verens samtykke »inden for rammerne af en
transit som beskrevet nedenfor«. Jeg har
forklaret, hvorfor jeg er af den opfattelse, at
der med spergsmélet i det veesentlige spor-
ges, om det skal anses for at »gore erhvervs-
meessig brug af [varemeerket]« i den i vare-
meerkedirektivets artikel 5, stk. 1, omhand-
lede forstand, at varemeerkede ikke-feelles-
skabsvarer uden varemeerkeindehaverens
samtykke bringes ind i Feellesskabet under
proceduren for ekstern forsendelse. Med det
andet sporgsmal sperges i det veesentlige, om
oplagring af sidanne varer i et toldoplag
udgor sddan brug. Med det femte sporgsmal
sporges i det vaesentlige, om udbud til salg af
sidanne varer udggr »udbyde til salg« i den i
artikel 5, stk. 3, litra b), omhandlede forstand
og dermed udger »erhvervsmeessig brug af
[varemeerket]« i den i artikel 5, stk. 1,
omhandlede forstand. Jeg forstar det sjette
sporgsmil som et spergsmal om, hvem der
har bevisbyrden i sager, hvor det gores
geldende, at der foreligger en varemeerke-
kreenkelse under de beskrevne omsteendig-
heder.

74. Appellanten finder, at den, der pi grund-
lag af specifikke faktiske forhold pastér, at
forsendelse eller transithandel er ulovlig, skal
bevise disse faktiske forhold, eftersom hans
pistand er en undtagelse til hovedprincippet
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om transitfrihed3®. Han skal endvidere
bevise, at de tolddokumenter, der afger
varernes status som ikke-feellesskabsvarer,
er uden betydning., Det forhold, at der er
tale om forsendelse eller transithandel, skal
derimod generelt bevises af varernes ejer
eller iheendehaver pd grundlag af tolddoku-
menterne.

75. De indstevnte finder, at det er vare-
meerkeindehaveren, der skal bevise, at hans
varemoerkerettigheder er blevet kreenket,
hvis han anlegger sag pa dette grundlag,
sdledes at han skal bevise, at han er vare-
merkeindehaver for det pageldende
omrade, at varerne ikke hidrerer fra E@S,
og at varerne er blevet bragt ind pa dette
omréde. Hvis varemeerkeindehaveren beviser
dette, skal den part, der beskyldes for at have
kraenket varemeerket, bevise, at han ikke har
gjort og ikke vil gore erhvervsmaessig brug af
tegnet.

76. Kommissionen har anfert, at reglerne
vedrerende bevisbyrden hverken er blevet
harmoniseret ved varemeerkedirektivet eller
EF-varemerkeforordningen. Det fremgér
endvidere klart af betragtningerne til direk-
tivet, navnlig ottende og tiende betragtning,
at sidanne spergsmal henhgrer under de
nationale retsplejeregler. Det fremgar imid-

35 — Rioglass og Transremar-dommen, nevat i fodnote 15.

s
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lertid ogsa klart af retspraksis, navnlig
Sebago-dommen *® og Zino Davidoff og Levi
Strauss-dommen ®’, at varernes ejer skal
fremleegge bevis for, at varemeerkeindehave-
ren har givet samtykke til, at de bringes i fri
omsgetning. Analogt er det varernes ejer, som
under de af den foreleeggende ret opregnede
omstendigheder skal godtgere, at varerne
ikke blev indfgrt med henblik pa at markeds-
fore dem i Feellesskabet, men som et logisk
trin i deres transport til et tredjeland.

77. Jeg er enig med Kommissionen i, at det
bestemt fremgér klart af betragtningerne til
direktivet, at bevisbyrden i sager om vare-
meerkekreenkelse henherer under de natio-
nale retsplejeregler.

78. Jeg kan imidlertid ikke veere enig i, at
den af Kommissionen péberabte retspraksis
er af betydning for spergsméilet i den
foreliggende sag.

79. Det er ikke klart for mig, hvorfor
Kommissionen har henvist til Sebago-dom-
men; der ikke vedrerte bevisbyrden. Det
gjorde Zino Davidoff og Levi Strauss-dom-

36 — Neevnt i fodnote 33,

37 — Dom af 20.11.2001, forenede sager C-414/99 — C-416/99,
Smi 1, s. 8691,
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men pi den anden side uden enhver tvivl.
Sagen vedrerte reglen om konsumption i
varemeerkedirektivets artikel 7, stk. 1. Denne
bestemmelse, der er en undtagelse til reglen i
artikel 5, stk. 1, hvorefter varemserkeindeha-
veren kan forbyde tredjemand, »der ikke har
hans samtykke«, at mdfere varer, der er
forsynet med varemeerket ®®, bestemmer, at
indehaverens ret udtammes, nir varerne er
markedsfert inden for E@S af indehaveren
selv eller »med dennes samtykke«. I Zino
Davidoff og Levi Strauss-dommen udtalte
Domstolen, at det er den erhvervsdrivende,
der paberdber sig, at der foreligger et
samtykke, der skal fare bevis herfor, og ikke
varemerkeindehaveren, der skal godtgere, at
der ikke foreligger samtykke %.

80. Den afggrelse vedrerte imidlertid en helt
anden sammenheeng end den foreliggende
sag. I Zino Davidoff og Levi Strauss-dommen
udtalte Domstolen, at varemeerkeindehave-
rens samtykke til, at varer, der er forsynet
med hans varemeerke, bringes i handelen,
»indebeerer, at indehaveren giver afkald pa
den eneret, der folger af direktivets artikel 5,
til at forbyde tredjemand at indfere varer, der
er forsynet med varemeerket, »og derfor«
udger det afgmende element for udtemning
af denne ret«*, Under disse omstzendighe-

38 — Jf. Zino Davidoff og Levi Strauss-dommen, praemis 40.
39 — Praemis 54.
40 — Preemis 41.

der var det, siledes som Domstolen bemeer-
kede, nedvendigt for Domstolen at give
begrebet »samtykke« i artikel 7, stk. 1, en
ensartet fortolkning. Den foreleeggende ret
havde spurgt, om et sddant samtykke kunne
vare stiltiende eller indirekte. Domstolen
udtalte, at under hensyn til, »at det har den
veesentlige virkning at udtsmme eneretten
for [varemaelkeindehaveme,] skal [det] veere
udtrykt pa en méade, der med sikkerhed vxser
viljen til at give afkald pi denne ret«*
Domstolen fortsatte med at sige, at det folger
heraf, at det er den erhvervsdrivende, der
paberéber sig, at der fmehgger et samtykke,
der skal fare bevis herfor*

81. Den foreliggende sag vedrerer derimod
den situation, hvor en varemeerkeindehaver
gnsker at forhindre en handelsvirksomhed i
at gore erhvervsmeessig brug af hans vare-
meerke.

82, I Zino Davidoff og Levi Strauss-dommen
var der tvingende grunde til at opstille regler
for bevisbyrden vedrgrende de specifikke
sporgsmail, der opstod i den sag. Det samme
er ikke tilfeeldet i den foreliggende sag. Nar
der ikke er sidanne tvingende grunde, skal
de nationale bevisbyrderegler finde anven-
delse,

41 — Premis 45.
42 — Premis 54,
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Forslag til afgerelse

83. Jeg konkluderer derfor, at de af Gerechtshof te ’s-Gravenhage forelagte
sporgsmal skal besvares saledes:

»1) En varemeerkeindehaver kan ikke modsette sig, at ikke-feellesskabsvarer, der er

2)

3)

4)

forsynet med hans varemserke, fores ind pa Fellesskabets toldomrade uden hans
samtykke i henhold til proceduren for ekstern fellesskabsforsendelse eller
toldoplagsproceduren, med den begrundelse, at selve denne indfgrsel udger
»erhvervsmeessig brug af [varemerket]« i den forstand, hvori udtrykket
anvendes i Radets forste direktiv 89/104/EQF af 21. december 1988 om
indbyrdes tilneermelse af medlemsstaternes lovgivning om varemaerker.

Sé leenge varerne bevarer deres status som ikke-feellesskabsvarer, udger udbud
til salg eller salg af varerne ikke »erhvervsmaessig brug af [varemeerket]« i den
forstand, hvori udtrykket anvendes i artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104.

Indehaveren af det varemeerke, som sddanne varer er forsynet med, har ret til at
gore sine rettigheder geeldende i henhold til artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104 for
at forhindre, at de bringes i fri omsetning i Det Europeiske @konomiske
Samarbejdsomréde.

Pa fellesskabsrettens nuveerende udviklingstrin er det, nar en varemeerkeinde-
haver anlegger sag med péstand om varemerkekraenkelse, de nationale
retsplejeregler, der afger, hvilken part der har bevisbyrden, bortset fra hvad
angar spgrgsmalet, om varerne, som er forsynet med dette varemeerke, er bragt i
handelen i Det Europeeiske @konomiske Samarbejdsomrade med indehaverens
samtykke.«
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