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FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT

FRANCIS G. Jacobs
foredraget den 26 maj 2005 *

1. I detta mal som har hinskjutits av
Gerechtshof te ’s-Gravenhage (regional dver-
riitt, Haag) begirs i huvudsak att domstolen
skall ge ledning avseende innebérden av
uttrycket "i ndringsverksamhet anviinda [ett
tecken]” i artikel 5 i varumirkesdirektivet, 2
Nérmare bestimt frigar den nationella dom-
stolen 1) huruvida inforsel till gemenskapen
genom forfarande for extern transitering av
icke-gemenskapsvaror férsedda med ikta
varumérken, forvaring av sidana varor i
tullager eller utbjudande till f6rsiljning eller
forsaljning av de forvarade varorna, i vart och
ett av fallen utan varumirkesinnehavarens
samtycke, skall anses som att ”i nirings-
verksamhet anvinda [ett tecken]” i den
mening som avses i artikel 5, och 2) vilken
av parterna som har bevisbordan i forfar-
anden avseende varumirkesintrdng som
uppstér ur sddana situationer.

2. Varumirkesinnehavarens samtycke till
transaktionerna #r relevant pa grund av
principen om konsumtion inom gemenska-

1 — Originalsprak: engelska.

2 — Radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988
om tillndirmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar
(EGT L 40, 1989, s. 1).
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pen av varumérkesrittigheter. Den princi-
pen, som ursprungligen har utvecklats av
domistolen i anslutning till artiklarna 30 och
36 i EG-férdraget (nu artiklarna 28 EG och
30 EG) har nu slagits fast i artikel 7 i
varumdrkesdirektivet. Innebérden av princi-
pen dr att en varumirkesinnehavare inte kan
gora gillande sina rittigheter i friga om
varor med detta tecken som har inforts pa
marknaden i gemenskapen av honom eller
med hans samtycke.

Tillimpliga gemenskapsbestimmelser

Varumdirkeslagstifining

3. I artikel 5 i varumirkesdirektivet fore-
skrivs foljande:

3 — I enlighet med artikel 65.2 jim{érd med bilaga 17, punkt 4, i
avtalet av den 2 maj 1992 om Europeiska ekonomiska
samarbetsomradet (EGT L 1, 1994, 5. 3), har artikel 7.1
dndrats for tillimpningen av avtalet pa sa siitt att uttrycket i
gemenskapen har ersatts med uttrycket i en avtalsslutande
stat.
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”1. Det registrerade varumirket ger inneha-
varen en ensamritt. Innehavaren har ritt att
forhindra tredjeman, som inte har hans
tillstand, att i ndringsverksamhet anviinda:

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

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

a) ..

b) Att utbjuda varor till f6rsiljning, mark-
nadsféra[*] dem eller lagra dem for
dessa indamal eller utbjuda eller till-
handahilla tjinster under tecknet. [* I
dverensstimmelse med terminologin i
ovriga sprikversioner av denna bestim-
melse anviinds nedan uttrycket “slippa
ut pd marknaden” i stillet for "mark-
nadsfora”, Overs, anm.]

c) Att importera eller exportera varor
under tecknet.

4, T artiklarna 9.1 a och 92 b och c i
forordningen om gemenskapsvarumirken *
aterfinns bestimmelser avseende gemens-
kapsvarumirken som #r identiska med artik-
larna 5.1 a och 5.3 b och ¢ i varumérkes-
direktivet.

Tullagstiftning

5. 1 artikel 24 EG foreskrivs foljande:

"Varor som kommer frin tredjeland skall
anses vara i fri omsittning i en medlemsstat,
om importformaliteterna har uppfyllts och
tillimpliga tullar ... har tagits ut i denna
medlemsstat och hel eller partiell restitution
av sddana tullar och avgifter inte har
lamnats.”

4 — Ridets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om
gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, 5. 1; svensk
specialutgiva omrdde 17, volym 2, s. 3).
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6. lartikel 37.1 i férordning nr 2913/92 % om
inrdttandet av en tullkodex fér gemenskapen
foreskrivs att varor som fors in till gemen-
skapens tullomrdde skall underkastas tullév-
ervakning fran och med inférseln. I artikel
38.1 a foreskrivs att de utan drojsmail skall
befordras till det tullkontor som anvisats av
tullmyndigheterna av den person som fort in
dem till gemenskapen. I artikel 48 féreskrivs
att icke-gemenskapsvaror som uppvisas for
tullen skall hénforas till en godkind tullbe-
handling.

7. 1 artikel 4.15 i forordning nr 2913/92
anges att "godlkéind tullbehandling” omfattar
att varor hdnfors till ett tullférfarande. I
artikel 4.16 anges att "tullférfarande” omfat-
tar “transitering” och "lagring i tullager”.

8. I artikel 59 foreskrivs foljande:

"1. Alla varor som skall hinfoéras till ett
tullférfarande skall omfattas av en deklara-
tion for forfarandet i fraga.

5 — Rédets férordning (EG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992
(EGT L 302, 1992, 5. 1; svensk specialutgiva omride 2, volym
16, 5. 4).
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2. Gemenskapsvaror som har deklarerats for
ett forfarande for export, passiv foridling,
transitering eller lagring i tullager skall vara
foremadl for tullovervakning frén mottagan-
det av tulldeklarationen till den tidpunkt d&
de limnar gemenskapens tullomrade, for-
stors eller tulldeklarationen ogiltigforklaras.”

Forfarandet for extern transitering

9. Forfarandet for extern transitering avser i
allménhet varor frin tredjeland som inte
cirkulerar fritt i gemenskapen. Domstolen
har forklarat den rittsliga fiktion som
forfarandet baseras pé enligt foljande:

"De varor som hinfors till detta forfarande
underkastas varken importtullar eller andra
handelspolitiska atgirder, som om de inte
hade inforts pd gemenskapens omréde. I
sjilva verket importeras de fran ett tredjeland
och transporteras genom en eller flera
medlemsstater innan de exporteras till ett
annat tredjeland.” ®

6 —Dom av den 6 april 2000 i mal C-383/98, Polo/Lauren
Company (REG 2000, s. I-2519), punkt 34.
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10. I artikel 91.1 i forordning nr 2913/92
foreskrivs att forfarandet for extern transi-
tering “skall medge befordran fran en plats
till en annan inom gemenskapens tullomrade
av ... icke-gemenskapsvaror utan att dessa
varor beliggs med importtullar och andra
avgifter eller blir féremal f6r handelspolitiska
atgirder”.

11, I artikel 92 foreskrivs att forfarandet for
extern transitering avslutas "nér varorna och
tillhorande dokument foretes {61 bestimmel-
setullkontoret i enlighet med bestimmel-
serna for férfarandet i friga”. Bestimmelse-
kontor #r det tullkontor for vilket varor som
hiinférts till forfarandet for gemenskapstran-
sitering skall uppvisas sa att forfarandet kan
upphora.

Lagring i tullager

12. Lagring i tullager &r ett forfarande som
mdjliggor for importdrer att lagra importe-
rade varor nir det vid tidpunkten for
importen inte & kint vad som i slutindan
skall géras med varorna. Varorna kan senare
komma att Aterexporteras varvid inga
importtullar tas ut, eller overgd till fri

7 — Artikel 310b.3 i kommissionens férordning (EEG) nr 2454/93
av den 2 juli 1993 om tillimpningsforeskrifier for ridets
forordning (EEG) nr 2913/92 om inrittandet av en tullkodex
for gemenskapen (EGT L 253, 1993, s. 1; svensk specialutgdva,
omride 2, volym 10, s. 1), i dess findrade lydelse sirskilt enligt
kommissionens forordning (EG) nr 2787/2000 av den
15 december 2000 (EGT L 330, s. 1).

omsittning varpa importtullar skall betalas.
Domstolen har angett att "huvudsyftet med
tullager &r lagring av varor” och inte att
mojliggéra varors overgdng frin en mark-
nadsféringsfas till en annan.®

13. Eftersom lagring i tullager ér ett tullfor-
farande med ekonomisk verkan,® #r den
beroende av tillstind som uifirdas av tull-
myndigheterna. '® Sadant tillstind kan
endast beviljas personer som limnar alla
nédviindiga garantier for ett korrekt genom-
forande av verksamheten och om tullmyn-
digheterna kan &vervaka och kontrollera
forfarandet utan att behéva anvinda admi-
nistrativa arrangemang som dr oproportio-
nerliga i forhéllande till de ekonomiska
behoven i friga, '

Forfarandet vid den nationella domstolen
och tolkningsfragorna

14. SmithKline Beecham plc, som dr elt
foretag bildat i Forenade kungariket, &r
innchavare till tvd Beneluxvarumirken for
varor i klas. 3 (tandkriimer eller tandpastor).

8 — Dom av den 20 april 1983 i m3l 49/82, kommissionen mot
Nederlinderna (REG 1983, s. 1195), punkt 10.

9 — Artikel 84.1b i forordning nr 2913/92,
10 — Artikel 85 i forordning nr 2913/92.
11 — Arlikel 86 i forordning nr 2913/92,

I-8741



FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT Jacobs — mél C-405/03

Beecham Group plc, som ér ett bolag bildat i
Forenade kungariket, dr innehavare av ett
Beneluxvarumiirke och gemenskapsvarumiir-
ken, alla for varor i klas. 3. Varumirkena &r
figurativa Aquafreshvarumérken, som bestar
av en stiliserad rdd-vit-bla-randig tandk-
rdmsstring. Jag kommer nedan att hinvisa
till SmithKline Beecham plc och Beecham
Group plc tillsammans som rittighetsinne-
havarna, *2

15. Class International BV (nedan kallat
klaganden), som ér ett bolag bildat i Neder-
landerna, képte under &r 2001/2002 ett antal
containrar med varor fran ett sydafrikanskt
foretag, Forfarandet i det férevarande malet
avser en container med tandkrimsprodukter
mirkta med varumirkena i friga. Varorna
skeppades pd klagandens begiran till Rotter-
dam fran en plats beldgen utanfér Euro-
peiska ekonomiska samarbetsomradet (EES)
i februari 2002 och placerades i ett tullager
ddr. Produkterna dr varor mérkta med dkta
varumirken, men rittighetsinnehavarna
hade inte, och har fortfarande inte, medgett
att de infors i EES.

16. Den 5 mars 2002 kvarhsll tullmyndighe-
terna containern i friga p& begiran av
rittighetsinnehavarna. Det framgar av kla-
gandens skriftliga yttrande att kvarhallandet
genomférdes med tillimpning av gemen-

12 — Det framgr inte klart av begéran om forhandsavgérande pa
vilket sitt de andra omn#imnda rittighetsinnehavarna (Col-
gate-Palmolive Company och Unilever N'V) ér inblandade i
forfarandet vid den nationella domstolen.
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skapslagstiftning som forbjuder import av
varumirkesforfalskade eller pirattillverkade
varor for bland annat lagring i tullager och
forfaranden for extern transit, ' enligt vilka
ett tullkontor kan kvarhdlla varor som det
anser har bevisats ér forfalskade eller pirat-
tillverkade ndr innehavaren av det varumirke
som har missbrukats har utverkat ett beslut
med detta innehdll frdn de behériga tull-
myndigheterna. Det blev dérefter uppenbart
att varorna i fraga inte var forfalskade eller
pirattillverkade i den mening som avses i den
lagstiftningen.

17. Klagandens krav pd att varorna skulle
sldppas samt pd skadestind frén rittighets-
innehavarna ogillades av ordféranden fér
Rechtbank i Rotterdam. Klaganden o6ver-
klagade till Gerechtshof te ’s-Gravenhage;
dven réttighetsinnehavarna inkom med en
skrivelse. Overklagandena avser fragan huru-
vida en tillfillig lagring i tullager av varu-
mirkesforsedda originalvaror som betecknas
som tulltransitering och/eller en transitering
av dessa varor till linder utanfor EES skall
betraktas som ett anvindande av ett varu-
mairke i den mening som avses i artikel 5 i
varumirkesdirektivet.

13 — Rédets forordning (EG) nr 3295/94 av den 22 december 1994
om itgarder f6r att forhindra Gvergang till fri omsittning,
export, dterexport eller hidnférande till ett suspensivt
arrangemang av varumirkesforfalskade och pirattillverkade
varor (EC):‘T L 341, 5. 8; svensk specialutgiva, omrdde 2, volym
16, 5. 77).
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18. Gerechtshof te s-Gravenhage har funnit
att det inte har visats att det redan fanns en
képare for tandkrimsprodukterna nir de
fordes in pa Nederlindernas territorium eller

nir varorna kvarhélls, Gerechtshof anser

sirskilt att det inte pd ett tillfredsstillande
sitt har visats att tandkrimsprodukterna,
som klaganden har péstitt, har salts och ir
avsedda f6r en kund i Ukraina. Det har inte
heller visats att tandkrimsprodukterna har
salts och skall levereras till en kund etablerad
inom EES. Gerechtshof har emellertid inte
uteslutit majligheten att den forste képaren
av tandkrimsprodukterna kan visa sig vara
etablerad inom EES.

19. Gerechtshof te 's-Gravenhage har for-
Klarat mélet vilande och stillt foljande fragor
till domstolen:

"1 Kan en varumirkesinnehavare motsitta
sig att varor som #r forsedda med ett
mirke i den mening som avses i
[varumirkesdirektivet] och/eller férord-
ning nr 40/94 utan hans samtycke fors
in fran tredjeland till en medlemsstat (i
forevarande fall Nederldnderna/Bene-
luxlinderna) inom ramen for sidan
genomforsel eller transitering som avses
nedan?

2 Skall anvindning av ett tecken i
niringsverksamhet i den mening som
avses i artikel 5.1 jaimford med artikel

5.3 b och 5.3 ¢ i direktivet och i artikel
9.1 jimférd med artikel 9.2 b och 9.2 ci
forordning nr 40/94 tolkas si att det
omfattar férvaring av dkta mérkesvaror
(som #r forsedda med ett mirke i den
mening som avses i ovannimnda
direktiv, [Eenvormige Beneluxwet op
de merken (Enhetlig varumérkeslag for
Benelux, BMW)] och/eller férordning
nr 40/94) inom en medlemsstats terri-
torium, i en tullokal eller en lagerlokal,
som inte har forts in i EES av varu-
mirkesinnehavaren eller med dennes
samtycke, som hirrér fran ett land
utanfér EES och som tulltekniskt
betecknas som icke-gemenskapsvaror
(som exempelvis har tullstatus T1 eller
AGD)?

Paverkar det svaret pa den forsta och
den andra fragan huruvida det vid
tidpunkten fér varornas inforsel till det
ifrdgavarande territoriet stér fast vilken
som #r varornas slutdestination eller
huruvida det har slutits ett (kope)avtal
avseende dessa varor med en mottagare
i ett tredjeland?

Ar det av betydelse for besvarandet av
den forsta, den andra och den tredje
fragan huruvida tillkommande omstin-
digheter foreligger sisom
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a) att niringsidkaren, som iger, eller
atminstone kan forfoga over, de
berdrda varorna och/eller bedriver
parallelthandel, 4r etablerad i en av
medlemsstaterna,

b) att en niringsidkare som #r etable-
rad i en medlemsstat utbjuder dessa
varor till forséljning eller siljer dem
fran denna medlemsstat till en
néringsidkare som #r etablerad i en
annan medlemsstat, dd platsen for
leverans (innu) inte har bestimts,

¢) att en néringsidkare som #r etable-
rad i en medlemsstat utbjuder dessa
varor till forsaljning eller siljer dem
frain denna medlemsstat till en
néringsidkare som #r etablerad i en
annan medlemsstat, dd platsen for
leverans for de utbjudna eller sélda
varorna visserligen har bestimts,
men déremot inte slutdestinationen,
dels d& det foreligger uttrycklig
information eller inskrinkning i
avtalet om att det rér sig om
(transit)varor som inte utgér
gemenskapsvaror, dels da detta inte
#r fallet,

d) att en niringsidkare som ir etable-
rad i en medlemsstat utbjuder dessa
varor till forsaljning eller siljer dem
till en néringsidkare som 4r etable-
rad utanfor EES, oavsett om platsen
for leverans och/eller slutdestina-
tion for varorna har bestdmts eller
inte,

I- 8744

6

e) att en niringsidkare som #r etable-
rad i en medlemsstat utbjuder dessa
varor till férsiljning eller séljer dem
till en néringsidkare som &r etable-
rad utanfér EES ndr den for-
stndmnda néringsidkaren
(parallellimportéren) vet eller har
starka skél att misstdnka att den
sistnimnde néringsidkaren kommer
att silja dessa varor vidare eller
leverera dem till slutkonsumenter
inom EES?

Skall ordet utbjuda i de bestimmelser
som nidmns i den forsta fragan siledes
tolkas sd att begreppet omfattar utbju-
dande (till forsdljning) av dkta mirkes-
varor (som #r férsedda med ett mirke i
den mening som avses i direktivet,
BMW och/eller forordning nr 40/94)
som forvaras i en tullokal eller en
lagerlokal i en medlemsstat, som inte
forts in i EES av varumérkesinnehavaren
eller med dennes samtycke, som hirror
frdn ett land utanfér EES och som inte
har stillning som gemenskapsvaror
(exempelvis status T1 eller AGD) nir
de omstindigheter som anges i den
tredje och den fjirde frdgan foreligger?

P4 vilken av parterna vilar bevisbérdan
for att de i punkterna 1, 2 och 5 nimnda
handlingarna har dgt rum?”
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20. Skriftliga yttranden har ingivits av kla-
ganden, rittighetsinnehavarna och kommis-
sionen.

21. Eftersom artikel 9 i forordningen om
gemenskapsvarumirken erbjuder samma
skydd fér innehavarna av ett gemenskaps-
varumérke som artikel 5 i varumérkesdirek-
tivet erbjuder innehavarna av ett registrerat
varumirke, kommer jag for att forenkla
beskrivningen endast att hinvisa till direk-
tivet nér jag diskuterar de frigor som har
stillts.

Den forsta fragan

22. Genom sin férsta {riga vill den natio-
nella domstolen veta om en varumiirkesin-
nehavare kan motsitta sig att varor som &r
forsedda med ett mérke utan hans samtycke
fors in fran tredjeland till en medlemsstat
inom ramen for genomférsel eller transiter-
ing.

23. Det forefaller vara ostridigt att den
nationella domstolen med "genomforsel”
avser forflyttning genom medlemsstater av
icke-gemenskapsvaror som dr foremal for
forfarandet for extern transitering och med
“transitering” avser transaktioner med icke-
gemenskapsvaror for vilka importformalite-
terna inte har uppfyllts, som dérfor formellt

sett inte har importerats till gemenskapen
och sa linge denna situation kvarstar folj-
aktligen bibehaller stillningen som icke-
gemenskapsvaror. Transitering kan omfatta
varor som dr foremél for gemenskapens
forfarande foér lagring i tullager; fragan
huruvida lagring av varor i tullager utgor
ett intrdng i varornas varumirken utgoér
foremalet fér den nationella domstolens
andra friga, medan fragan huruvida ett
utbjudande till forsiljning, eller forsilining,
av varor som har lagrats pd detta sitt utgor
ett intring dr foremalet {6r den nationella
domstolens fjirde och femte fragor.

24, Klaganden har péstitt att den forsta
frigan skall besvaras nekande. Om inférseln
till gemenskapen av icke-gemenskapsvaror
genom transitering skulle anses som "i
niringsverksamhet anvinda [ett tecken]”, i
den mening som avses i artikel 5.1 i
varumirkesdirektivet skulle detta avseviirt
begrinsa medlemsstaternas ekonomier,
eftersom all genomférsel och transitering av
varumirkesférsedda varor utan varumérke-
sinnehavarens samtycke skulle utgoéra varu-
mirkesintring. Det kan inte vara gemens-
kapslagstiftarens syfte eller effekt. Det fram-
gar dessutom klart av domarna i mailen
kommissionen mot Frankrike '* och Riog-
lass'® att en sidan begrinsning inte &r
berittigad enligt gemenskapsritten.

14 — Dom av den 26 september 2000 i mal C-23/99, kommissio-
nen mot Frankrike (REG 2000, s. 1-7653).

15 — Dom av den 23 oktober 2003 i ndf C-115/02, Rioglass och
Transremar (REG 2003, s. 1-12705).
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25. Rittighetsinnehavarna intar motsatt
staindpunkt. De pdastdr att begreppet
" ndringsverksamhet anvinda” omfattar all
kommersiell eller yrkesméssig (férutom rent
vetenskaplig) anvidndning. Att importera
varumirkesforsedda varor, som omfattas av
artikel 5.3 ¢ i varumirkesdirektivet, innebdr
att fora in varorna i medlemsstaten. Import
— atminstone i det aktuella fallet — syftar till
en kommersiell férdel. Den omsténdigheten
att importformaliteterna innu inte har upp-
fyllts och att varorna darfér dnnu inte dr i fri
omsittning 4r ovidkommande. De flesta
forfaranden for transitering medfér en risk
for att varorna kan évergd till fri omsittning
inom EES utan varumérkesinnehavarens
samtycke, varfér den sistnimnde maste
kunna motsitta sig att varorna importeras
samt att de befinner sig dir, &ven om detta
bara ar tillflligt.

26. Kommissionen anser att begreppet “att
importera varor ... under tecknet” i den
mening som avses i artikel 5.3 ¢ i varumir-
kesdirektivet inte omfattar inférsel av varor
till gemenskapen enligt transiteringsforfa-
randet. Trots att artikel 5.3 ¢ inte &r helt
tydlig, visar forarbetena att syftet var att
varumérkesinnehavaren endast skulle kunna
motsitta sig import for utslippande av
varorna pa marknaden i gemenskapen. Den
tolkningen dverensstimmer ocksi med defi-
nitionen av varor i fri omséttning i artikel 24
EG, eftersom importformaliteterna inte har
uppfyllts och tullar inte har tagits ut om
varorna transiteras.
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27. Enligt min uppfattning efterstriivas med
den forsta frgan, dven om denna #r allmént
formulerad, egentligen en tolkning av artikel
5 i varumirkesdirektivet avseende de rittig-
heter som foljer av ett varumirke. I artikel
5.1 foreskrivs att varumirket ger innehava-
ren en ensamrétt. Enligt artikel 5.1 a ger
denna ensamritt innehavaren ritt att for-
hindra att tredjeman, som inte har hans
tillstdnd, i niringsverksamhet anvinder
tecken som #r identiska med varumirket
med avseende pd de varor och tjéinster som
ar identiska med dem f6r vilka varumérket dr
registrerat. 1 det forevarande maélet vill
innehavaren motsitta sig inforsel till gemen-
skapen av varor med hans dkta varumirke
som sker utan hans medgivande nir denna
inforsel sker genom gemenskapens externa
transitering. Fragan avser sdledes huvud-
saldigen om inforsel till gemenskapen av
varumiirkesforsedda varor frén tredjeland i
enlighet med forfarandet f6r extern transi-
tering utgor ett intrang i den ensamritt som
varumérkesinnehavaren tillerkdnns enligt
artikel 5.1 i varumdirkesdirektivet och i
synnerhet om detta innebér att "i nirings-
verksamhet anvinda [ett mirke]” i den
mening som avses i artikel 5.1 a.

28. Domstolen har slagit fast att anvind-
ningen av ett tecken som dr identiskt med ett
varumirke skall anses ske i niringsverksam-
het nér den sker i samband med en affirs-
verksamhet som syftar till att ge ekonomisk
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vinst och inte sker privat. '® Den har likaledes
klargjort att den ensamriitt som stadgas i
artikel 5.1 a i direktivet infordes for att ge
varumirkesinnehavaren majlighet att skydda
sina sirskilda intressen i egenskap av varu-
mirkesinnehavare, det vill siiga att siikerstélla
att varumirket kan fylla sin funktion. Ut-
6vandet av denna ritt méiste foljaktligen
reserveras for de fall dd tredjemans anvin-
dande av tecknet skadar eller kan skada
varumirkets funktion och i synnerhet dess
grundldggande funktion att ge konsumen-
terna garantier om produktens ursprung.’
Foljaktligen kan varumirkesinnehavaren inte
forhindra anviindningen av ett tecken, som
ar identiskt med varumirket, med avseende
pi produkter som #r identiska med de
produkter som varumirkesregistreringen
avser, om denna anvindning inte skadar
hans intressen i egenskap av varumérkesin-
neh'w;le med hénsyn till varuméirkets funk-
tion.

29. Jag kan inte se hur ett varumdirkes
grundliggande funktion skulle kunna skadas
enbart pa grund av det f6rhallandet att varor
som #r férsedda med #kta varumirken
omfattas av fSrfarandet for extern transiter-
ing och siledes per definition inte befinner
sig i fri omsittning inom gemenskapen, En
sddan situation kan enligt min mening inte i
sig skada eller riskera att skada varumirkets
funktion.

16 — Dom av den 12 november 2002 i mdl C-206/01, Arsenal
Football Club (REG 2002, s. 1-10273), punkt 40.

17 — Domen i milet Arsenal Football Club, punkt 51, Se dven dom
av den 14 maj 2002 i mal C-2/00, Holterhoff (REG 2002, s. I-
4187), punkt 15,

18 — Domen i milet Arsenal Football Club, punkt 54

30. Denna &sikt bekriftas i ett sammanhang
av analog kalakt'n genom domstolens dom i
malet Rioglass.'® Det malet avsig en situ-
ation dd varumirkesforsedda varor, som
lagligen hade tillverkats i Spanien, exporte-
rades fran Spanien till Polen med hjilp av ett
gemenskapstransiteringsdokument vilket
medgav transport mellan tvd punkter inom
gemenskapens tullomride och Polen utan
betalning av importavgifter, andra avgifter
eller handelspolitiska &tgérder. Varorna kvar-
hoélls av franska tulltjinstemén pa grund av
misstanke om varumérkesforfalskning. Till-
verkaren och transportféretaget viickte talan
vid nationell domstol om att tgirderna for
kvarhdllande skulle upphivas. Domstolen
tillfrigades huruvida de nationella bestim-
melserna for kvarhillande av varor under
sddana omstindigheter stred mot artikel
28 EG, i vilken det foreskrivs att kvantitativa
restriltioner pd import och alla atgérder med
motsvarande verkan skall vara férbjudna
mellan medlemsstaterna.

31. Eftersom mdlet inte avsig varumirkes-
direktivet anviinde sig domstolen av sin
tidigare rittspraxis avseende varumirken
som foregick direktivet. Efter att ha beslutat
att bestimmelserna stred mot artikel 28
behandlade domstolen frigan huruvida
bestimmelserna kunde anses berittigade
med tillimpning av artikel 30 EG. Den
hiinvisade till fast rittspraxis, som gick ut
pa att det sirskilda f6remdlet for varumdr-
kesriitten #r att tillforsikra innehavaren
ensamritten att anviinda varumirket d& en
vara for forsta gingen fors ut pd marknaden.
Domstolen fortsatte att ange att skyddet pé
s& siitt & kopplat till saluforingen av varorna,
och den drog slutsatsen att ett forfarande,

19 — Se ovan fotnot I+,
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sdsom det som var i friga i malet vid den
nationella domstolen, vilket innebir att varor
som lagligen tillverkats i en medlemsstat
transporteras till ett tredjeland och dérvid
korsar en eller flera medlemsstaters territo-
rium, emellertid inte inbegriper ndgon salu-
foring av de berdrda varorna och allts inte
kan skada det sdrskilda foremélet for varu-
mirkesritten, 2°

32. Rattighetsinnehavarna forsoker att sir-
skilja den domen frin det férevarande mélet
p& grundval av den omstindigheten att
domen i det tidigare malet endast avsig
genomforsel av gemenskapsvaror som lagli-
gen hade tillverkats i en medlemsstat. Detta
ar naturligtvis sant. Jag anser emellertid inte
att det forhéllandet undergriver det stéd
som kan erhallas fran domstolens dom i den
del det dir sigs att enbart det forhallandet
att varor transporteras genom en medlems-
stat "emellertid inte [inbegriper] n&gon salu-
foring av de berérda varorna och alltsd inte
[kan] skada det sirskilda féremalet for
varumdrkesritten”. Det kan faktiskt anses
att om domstolen hade den uppfattningen
avseende varor som 4r i fri omsittning inom
gemenskapen skulle detta géra sig &nnu
starkare géillande med avseende pi icke-
gemenskapsvaror for vilka importformalite-
terna inte har uppfylits.

33. Rittighetsinnehavarna har dven hénvisat
till domstolens dom i maélet Polo/Lauren !
och i synnerhet domstolens uttalande att

20 — Punkterna 25-27,
21 — Nédmnd i fotnot 6, punkt 34.
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"varumérkesforfalskade varor som hinfors
till ett forfarande for extern transitering
riskerar att inféras pd gemenskapens mark-
nad genom bedrdgeri”. Rittighetsinneha-
varna aberopar det uttalandet till stod for
sitt argument att forfarandet for extern
transitering inte kan garantera att de trans-
porterade varorna inte i slutindan Gvergar
till fri omsittning.

34. Domstolens uttalande i domen i mélet
Polo/Lauren gjordes emellertid i ett helt
annat sammanhang in i detta mél, och enligt
min mening ar det inte till ngon hjilp for
rattighetsinnehavarna ens vid en analogisk
tolkning. I det mélet hade domstolen att
avgora om artikel 113 i férdraget (nu artikel
133 EG i dndrad lydelse), som avser den
gemensamma handelspolitiken, var en limp-
lig rittslig grund for en forordning 22 som var
tillimplig dd varumirkesforfalskade eller
pirattillverkade varor hittats vid kontroller
av varor som omfattades av till exempel
forfarandet for extern transitering, Det #r
uppenbart att risken for att varumirkesfor-
falskade varor i externtransitering kan info-
ras pd gemenskapsmarknaden genom bedri-
geri dr relevant att beakta vid bedémningen
av giltigheten av en férordning som #r
avsedd att ge tullmyndigheter behérighet
att vidta atgdrder nir sddana varor patriffas
vid kontroller av varor i extern transitering.
Det forevarande malet ddremot avser den
helt andra fragan huruvida en varumirke-

22 — Férordning nr 3295/94 (se ovan fotnot 12).
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sinnehavare kan motsitta sig inforsel av
varor forsedda med hans dkta varumirke till
gemenskapen fran ett tredjeland utan hans
medgivande ndr inforseln sker genom ett

forfarande for extern transitering.

35. 1 vart fall utgér domstolens uttalande i
domen i maélet Polo/Lauren inte nigon
grund for utdvande av varumirkesrittigheter
endast med anledning av att icke-gemens-
kapsvaror har forts in till gemenskapen
genom ett forfarande for extern transitering.

.
36. Rittighetsinnehavarnas oro for att varor
sdsom dem som ir féremal f6r malet vid den
nationella domstolen kan 6vergd till fri
omsittning i gemenskapen utan deras samt-
ycke, och dirmed leda till intrdng i deras
varumirkesritt, skall bemotas med hénvis-
ning till de detaljerade bestimmelserna i
tullkodexen?® och dess genomférandebe-
stimmelser?*, vilka ar utformade for att
tillférsikra att icke-gemenskapsvaror som
omfattas av forfarandet for extern transiter-
ing blir féremél for tullovervakning frén det
att de fors in i gemenskapen till dess att de
fors ut.?® Om varorna faktiskt inte fors ut
fran gemenskapen utan overgdr till fri
omsiittning, har varumérkesinnehavaren vid
den tidpunkten ritt att motsitta sig att de

»:

importeras” i enlighet med artikel 53 c i

23 — Forordning nr 2913/92 (se ovan fotnot 4},
24 — Forordning nr 2454/93 (se ovan fotnot 6).

25 — Se sirskilt artiklarna 94 och 96 i tullkodexen och artiklarna
345, 349, 356, 357, 361, 365 och 366 i forordning nr 2454/93.

varumirkesdirektivet. Det skall papekas att
artikel 50.1 a i TRIPs-avtalet®® innebir ett
krav pa att de nationella rittsliga myndighe-
terna skall vara behériga "att besluta om
snabba och effektiva interimistiska atgdrder
for att forebygga att intrang gors i immate-
rialritter, sirskilt att forhindra att varor,
inbegripet importerade varor, omedelbart
efter tullklarering slipps ut pd marknaden
inom deras behérighetsomride”. Aven om
jag inser att uppritthillandet av varumirke-
sinnehavarens rittigheter forutsitter att
denne i forvig far kiinnedom om att intrng
kommer att ske, ser jag ingen grund for att
utstriicka dessa rittigheter till fall som avser
varor som omfattas av forfarandet for extern
transitering. Aven i fall avseende direkt-
importerade varor férutsitter uppritthallan-
det av sadana rittigheter att varumirkesin-
nehavaren i forvag kiinner till vad som skall
ske.

37. Jag ir foljaktligen av den asikten att en
varumiirkesinnehavare inte kan motsétla sig
inforsel utan hans medgivande av icke-
gemenskapsvaror forsedda med hans varu-
mirke som #r foremal for ett forfarande for

26 — Avtal om handelsrelaterade aspekter av immaterialriitter, som
Aterfinns i bilaga 1 C till avialet om upprittande av
Virldshandelsorganisationen, godkint pd Europeiska
gemenskapens vignar vad betriffar frigor som omfaltas av
dess beharighet genom rddets beslut 94/800/EG av den
22 december 1994 om ingdende, pd Europeiska gemenska-
Ecns vignar — vad betriffar frigor som omfattas av dess

chirighet — av de avtal som iir resultatet av de multilaterala
forhandlingarna i Uruguayrundan (1986-1994) (EGT L 336,
5. 1; svensk specialutgiva, omrdde 11, volym 38, 5. 3).
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extern gemenskapstransitering till gemens-
kapens tullomrade med hinvisning till att en
sadan inforsel i sig innebir att "I nirings-
verksamhet anviinda [ett mirke]” i den
mening som avses i artikel 5.1 i ridets férsta
direktiv.

38. Den hénskjutande domstolens férsta
fraga avser dven huruvida en varumirkesin-
nehavare kan motsétta sig inforsel till
gemenskapen utan hans medgivande av
icke-gemenskapsvaror forsedda med hans
varumérke inom ramen for transitering,
ndmligen transaktioner avseende icke-
gemenskapsvaror som omfattas av férfaran-
det for extern transitering eller forfarandet
for lagring i tullager. Med denna fraga vill
den nationella domstolen i huvudsak veta
om sadana transaktioner utgér intrdng i de
varumérken som finns pd varorna. Jag skall
ddrfor behandla detta inom ramen fér den
hénskjutande domstolens fjirde och femte
frigor vilka huvudsakligen avser sidana
transaktioners status enligt varumirkesdi-
rektivet,

Den andra fragan

39. Genom sin andra fraga vill den hinskju-
tande domstolen huvudsakligen ha svar pa
huruvida begreppet "i niringsverksamhet
anvinda [ett tecken]” i den mening som
avses i artikel 5 i varumirkesdirektivet
omfattar lagring i tullager av dkta varumirkta
icke-gemenskapsvaror i fall dir varumirke-
sinnehavaren inte har medgett inforsel till
EES.
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40. Klaganden har pastitt att det foljer av
dennes analys av den forsta frigan frdn den
hanskjutande domstolen att lagring av icke-
gemenskapsvaror under sdana férhallanden
ocksd maste vara tilldten, eftersom genom-
forsel och transitering annars skulle bli
omdjlig, vilket inte kan ha varit gemenskaps-
lagstiftarens avsikt.

41. Rattighetsinnehavarna har i huvudsak
upprepat sina pastienden avseende den
forsta fragan, ndmligen att all kommersiell
anvindning, som inte #r rent vetenskaplig,
innebdr anvindande av ett tecken i nirings-
verksamhet, och de pastir att lagring av
varor | ett tullkontor eller lager mdste anses
ha ett kommersiellt vinstsyfte.

42. Kommissionen har noterat att det i
artikel 5.3 b i varumirkesdirektivet uttryck-
ligen anges "att utbjuda varor till férséljning,
marknadsfora dem eller lagra dem for dessa
dndamal’.* Det antyder att varumirkesin-
nehavaren endast kan motsitta sig lagring av
varorna nér avsikten #r att slippa ut dem pa
marknaden i gemenskapen. Om det sdledes
faststdlls att varorna inte skall inféras pa
gemenskapsmarknaden kan varumirkesin-
nehavaren inte motsitta sig att de lagras i
ett tullager.

27 — Min kursivering,
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43. Enligt min mening leder den hénskju-
tande domstolens andra fraga till ett svar
liknande svaret pd den forsta fragan. Varu-
mirkets viisentliga funktion kan inte dventy-
ras enbart pd grund av en lagring i ett
gemenskapstullager av varumirkta icke-
gemenskapsvaror. En sadan lagring kan inte
i sig paverka eller riskera att paverka
varumirkets funktioner.

44, Betriiffande svarandens oro for att varor
som dem som ir foremal for malet i den
nationella domstolen kan overgd till fri
omsittning i gemenskapen utan deras samt-
ycke, och dédrmed leda till intrang i deras
varumirkesritt, skall den bemétas med
hiinvisning till de detaljerade bestimmel-
serna i tullkodexen, ?® vilka dr utformade for
att tillférsikea att varor i tullager inte
avligsnas frén tullens dvervakning.* Sasom
nimnts ovan har varumérkesinnehavaren
om varorna overfors till fri omsittning riitt
att motsitta sig att de "importeras” i enlighet
med artikel 5.3 ¢ i varumirkesdirektivet, Som
angetts ovan ser jag, dven om jag inser att
uppritthillandet av varumirkesinnehavarens
rittigheter forutsitter att denne i forvég far
kinnedom om att intring kommer att ske,
ingen grund f6r att utstriicka dessa rittig-
heter till fall som avser varor som omfattas
av forfarandet for tullagring.

28 — Sc ovan fotnot 4,

29 — Se sirskilt artiklarna 85 och 86 (se ovan punkt 13), 101 och
105 i forordning nr 2913/92.

Den tredje fragan

45, Genom sin tredje friga vill den hénskju-
tande domstolen ha svar pd huruvida det ar
av betydelse f6r besvarandet av den forsta
och den andra fragan ait det vid tidpunkten
for varornas inforsel till gemenskapens tull-
omriade 1) star fast vilken som #r varornas
slutdestination eller 2) inte har slutits nagot
kopeavtal avseende dessa varor med en
mottagare i tredjeland.

46, Bade klaganden och rittighetsinneha-
varna anser att de omstindigheter som
angetts av den hinskjutande domstolen inte
dndrar deras respektive bedémning av den
forsta och den andra frigan.

47, Inte heller jag anser att dessa omstindig-
heter medfér nigon dndring av de svar jag
foreslar pa den forsta och den andra fragan,
De fragorna handlar endast om huruvida
varumirkesinnehavaren kan motsitta sig
inforsel av varumirkesférsedda icke-gemen-
skapsvaror till gemenskapens tullomrade
enligt forfarandena for transitering eller
lagring i tullager. Jag har forklarat varfor jag
anser att en sidan inforsel inte som sadan
paverkar eller riskerar att péverka varumér-
kets funktioner. Det giller i min mening
dven, med ett undantag, nir varornas
slutdestination har angetts eller inget kope-
avtal har slutits avseende dessa varor med en
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mottagare i tredjeland. Situationen skulle
vara en annan endast om den angivna
slutdestinationen var beligen inom EES. I
det fallet skulle det foreligga en verklig risk
for att varorna overfordes till fri omséttning i
gemenskapen, vilket jag beaktar inom ramen
for den femte fraga som har hinskjutits.

Den fjirde fragan

48. Isin fjarde fraga stiller den hinskjutande
domstolen frigan huruvida det ir av bety-
delse for besvarandet av de tre forsta
fragorna att tillkommande omstindigheter
foreligger, sisom a) att #garen till varorna ar
etablerad i en medlemsstat, b) att en nirings-
idkare som é&r etablerad i en medlemsstat
utbjuder dessa varor till forsdljning eller
sdljer dem frén denna medlemsstat till en
niringsidkare som #r etablerad i en annan
medlemsstat, d& platsen f6r leverans (dnnu)
inte har bestimts, c) att en niringsidkare
som #r etablerad i en medlemsstat utbjuder
dessa varor till forsiljning eller siljer dem
frén denna medlemsstat till en niringsidkare
som ir etablerad i en annan medlemsstat, da
platsen fér leverans har bestimts, men
ddremot inte slutdestinationen oavsett om
det foreligger utirycklig information eller
inskrinkning i avtalet om att det ror sig om
(transit)varor som inte utgér gemenskapsva-
ror, d) att en néringsidkare som ir etablerad i
en medlemsstat utbjuder dessa varor till
forsilining eller séljer dem till en nirings-
idkare som #r etablerad utanfér EES, oavsett
om platsen for leverans och/eller slutdesti-
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nation for varorna har bestimts eller inte,
och e) att en nédringsidkare som ir etablerad i
en medlemsstat utbjuder dessa varor till
forsiljning eller siljer dem till en ndrings-
idkare som 4r etablerad utanfoér EES nir den
forstndmnda naringsidkaren (parallellimpor-
toren) vet eller har starka skil att misstinka
att den sistndmnde niringsidkaren kommer
att sélja dessa varor vidare eller leverera dem
till slutkonsumenter inom EES.

49. Klaganden har medgett att det forhél-
landet att icke-gemenskapsvaror dr foreméal
for ett visst tullforfarande inte i sig r
tillrdckligt for att visa att det inte foreligger
négot intrdng i varumirket om varumérke-
sinnehavaren kan anféra tillrickligt 6ver-
tygande bevisning om att varornas dgares
uppenbara syfte dr att fora in varorna pé
gemenskapsmarknaden. Klaganden anser
emellertid inte att de alternativ som anges i
den fjirde av de hénskjutna frigorna ar
tillackligt avgorande.

50. Rittighetsinnehavarna har &ven de an-
gett att ingen av de omstindigheter som
beskrivs i den fjirde fragan paverkar svaren
pa de forsta tre fragorna, men att de anser att
de omsténdigheter som anges i a), b), ¢) och
e) kan vara av betydelse for svaret pi den
femte fragan.
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51. Kommissionen har angett att de omstéin-
digheter som anges i den fjirde frigan kan
vara av betydelse for att faststilla om varorna
i sjiilva verket kan komma att stippas ut pd
marknaden i gemenskapen. Om det finns en
allvarlig presumtion i den riktningen kan
varumirkesinnehavaren kvarhalla varorna.
Det aligger emeliertid den nationella dom-
stolen att gora en virdering av omsténdighe-
terna och att avgora om det har visats att
varorna inte kommer att Svergd till fri
omsiittning i gemenskapen,

52. Enligt min mening maste svaret pa den
nationella domstolens fjirde fraga, pd samma
sitt som svaren pd dess foregiende frigor,
hirledas ur ovdalydelsen av och tillamp-
ningsomradet for artikel 5.1 i varumirkes-
direktivet, Det 4r den bestimmelsen som ger
varumirkesinnehavaren riitt att hindra andra
som inte har dennes medgivande fran att "i
niringsverksamhet anviinda [tecknet]”. For
att varumirkesinnehavaren skall kunna vidta
rittsliga atgirder mot anvindningen maste
den, sisom diskuterats ovan i samband med
den férsta frigan, péverka eller riskera att
paverka varumirkets funktion. Jag har redan
forklarat varfor jag inte anser att enbart den
omstindigheten att varumirkta icke-
gemenskapsvaror omfattas av ett forfarande
for gemenskapstransitering eller lagring i
tullager utgdr en anvindning av det tecknet
i niringsverksamhet i den mening som avses
i artikel 5.1. Den nationella domstolen fragar
i huvudsak huruvida den slutsatsen paverkas
av de specifika omstindigheter som den
anger i punkterna a—e.

53. Betriffande a) #r jag Overens med
klaganden om att frigan var égaren till de
varumirkesmirkta varorna ér etablerad sak-
nar betydelse for fragan huruvida det utgor
anviindning av tecknet i niringsverksamhet
att gora varorna till fremal for ett forfarande
for lagring i tullager eller for extern transi-
tering.

54. De omstindigheter som anges under
punkterna b-e omfattar alla det faktum att
varorna utbjuds till {6rsiljning eller siljs, I
artikel 5.3 b i varumirkesdivektivet anges
"utbjuda varor till forsiljning” som en av de
transaktioner som kan férbjudas enligt arti-
kel 5.1. Eftersom den femte frigan sérskilt
avser innebdrden av begreppet "utbjuda till
forsiljning” i den mening som avses i artikel
5.3 b framstar det som limpligt att behandla
punkterna b-e inom ramen for behand-
lingen av den frdgan, i den utstriickning
som de relevanta omstéindigheterna omfattar
utbjudning av varor till forsiljning. Till den
del dessa omstiindigheter omfattar en for-
silljning av varorna beror varumérkesinne-
havarens rittigheter pd huruvida resultatet
av forsiljningen blir att varorna dvergar till
fri omsiittning i gemenskapen. Eftersom den
frigan uppkommer éven inom ramen for den
femte frdgan kommer jag att behandla den
under den rubriken ocksa.
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Den femte fragan

55, Med sin femte friga vill den hinskju-
tande domstolen huvudsakligen veta om
ordet utbjuda i artikel 5.3 b i varumirkes-
direktivet omfattar utbjudande till forsiljning
av varumirkesforsedda icke-gemenskapsva-
ror som forvaras i en tullokal utan att
varumirkesinnehavaren har samtyckt till att
varorna infors i EES nidr de omstindigheter
som anges i den tredje och den fjirde fragan
foreligger.

56. Klaganden anser att utbjudning till for-
silining av icke-gemenskapsvaror, oavsett
om det sker i gemenskapen eller inte, inte
kan anses som anvindning av tecknet i
néringsverksamhet i gemenskapen mot bak-
grund av att varken dess syfte eller effekt ar
att foéra in varumirkesférsedda varor pa
marknaden i gemenskapen. Det finns ménga
former av handel med icke-gemenskapsva-
ror, Om utbjudande till forsiljning ir for-
bjudet enligt gemenskapens varumirkeslag-
stiftning, kan handlare som #r etablerade och
arbetar i gemenskapen inte lingre handla
med varumirkesférsedda varor, vilket inte
kan ha varit lagstiftarens syfte.
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57. Rittighetsinnehavarna har pastétt att av
samma skil som har framforts i samband
med de foregiende frigorna, skall den femte
fragan besvaras jakande.

58. Kommissionen har pastétt att en utbjud-
ning till férsiljning sdsom den som beskrivs i
den femte fragan inte utgdr en “utbjudning
till forsiljning” i den mening som avses i
artikel 5.3 b om é#garen till de varumirkes-
forsedda varorna bjuder ut dem till forsilj-
ning i gemenskapen till en potentiell képare
som nistan sikert vet att han inte kommer
att fora ut dem pd marknaden i gemenska-
pen.

59. Utgangspunkten for en tolkning av
begreppet "utbjuda till férsiljning” maste
vara planen for och syftena med varumirkes-
direktivet. Det direktivet hade artikel 100a i
EG-fordraget (nu artikel 95 EG i #ndrad
lydelse) som rittslig grund. I det forsta skiilet
hinvisas till att lagstiftning om varumérken
som giller i medlemsstaterna innehaller
olikheter som kan komma att hindra den
fria rorligheten for varor och det fria utbytet
av tjdnster. I det tredje skilet anges att
nirmande av medlemsstaternas lagstifining
som paverkas av direktivet begrinsas till de
nationella réttsliga bestimmelser som mest
direkt paverkar den inre marknadens funk-
tion. I det nionde skiilet anges att det for att
underlitta den fria rorligheten fér varor och
tjdnster dr av avgérande betydelse att siiker-
stilla att registrerade varumirken har samma
réttsliga skydd i alla medlemsstaterna.
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60. Artikel 5 méste dirfor tolkas i forhal-
lande till den fria rérligheten for varor. Den
principen & emellertid tillimplig pa varor
fran tredjeland endast nir dessa dr i fii
omsittning inom gemenskapen. 30 Domsto-
len har férklarat att med varor som ér i fri
omsiittning avses sidana varor som kommer
fran tredjeland och som i vederbérlig ord-
ning har importerats till ndgon av medlems-
staterna i enlighet med kraven i det som nu
ar artikel 24 EG® och att “icke-gemens-
kapsvaror som deklarerats f6r overging till
fri omsittning ges status som gemenskaps-
varor forst nir de handelspolitiska atgir-
derna tillimpats, samtliga andra formaliteter
fér import av varor uppfyllts och de lagenliga
importtullarna inte bara debiterats utan éven
betalats eller sikerstillts”, >

61. Icke-gemenskapsvaror méste séledes
vederbérligen importeras till gemenskapen
innan de kan dra fordel av den fria rorlig-
heten. Det férklarar enligt min mening varfor
det i artikel 5.3 ¢ som ett exempel pa att i
niringsverksamhet anvinda [ett mirke]”
nimns "att importera eller exportera varor
under tecknet”. Domstolen har ocksé angivit
att "gemenskapslagstiftaren genom att anta
artikel 7 i [varumirkes]direktivet, vilken
begrinsar konsumtionen av rittigheter
knutna till ett varumirke till fall d& de varor

30 — Artikel 23.2 EG.

31 — Dom av den 15 december 1976 i mél 41/76, Donckerwolke
(REG 1976, 5. 1921; svensk specialutgdva, volym 3, 5. 247),
punkt 16.

32 — Dom av dea 1 februari 2001 i mal C-66/99, D. Wandel (REG
2001, s. 1-873), punkt 36.

som bir varumirket har forts ut pd markna-
den i [EES], har preciserat att omstindig-
heten att en vara har foérts ut pd marknaden
utanfér detta omrade inte medfér konsum-
tion av varumirkesinnehavarens ritt [enligt
artikel 5] att motsitta sig import av varor
som sker utan hans samtycke och att pa detta
sitt bestimma om varor som bir varumirket
kan féras ut pd marknaden i [EES]”, 33 vilket
bekriftar uppfattningen att import maste éga
rum innan varumirkesinnehavaren kan
utdva sina rittigheter enligt artikel 5.

62. Sé& linge varor bibehéller sin status som
icke-gemenskapsvaror anser jag emellertid
inte att utbjudande till forsiljning av dem
vanligtvis utgdér anvindande av mirket i
niringsverksamhet, vilken kan férhindras av
den som #ger mirket enligt gemenskapsrit-
ten.

63. Om i sjilva verket resultatet av utbju-
dandet till férsiljning av varorna &r att de
skall 6verga till fri omsittning i gemenska-
pen, kommer en sidan vergiing naturligtvis
att innebéra intring i varumirkesinnehava-
rens rittigheter, och denne har i princip riitt
att hindra en sidan transaktion. Jag skall
terigen niimna att artikel 50.1 a i TRIPs-
avtalet®* innebir ett krav pa att de nationella
riittsliga myndigheterna skall vara behoriga

33 — Se domstolens dom av dea 1 juli 1999 i mil C-173/98, Sebago
och Maison Dubois (REG 1999, s. 1-4103), punkt 21.

34 — Se ovan fotnot 25.
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"att besluta om snabba och effektiva interi-
mistiska atgérder ... for att forebygga att
intrang gors i immaterialritter, sirskilt att
forhindra att varor, inbegripet importerade
varor, omedelbart efter tullklarering sldpps ut
pa marknaden inom deras behérighetsom-
rade”.

64. Mot bakgrund av att jag anser att
utbjudande till forsiljning av varumirkta
icke-gemenskapsvaror som forvaras i tulla-
ger, i fall da varumirkesinnehavaren inte har
medgivit att de inférs i EES, i princip inte
utgdr en anvindning av mirket 1 nirings-
verksamhet, skall jag éverviiga vilken effekt,
om nagon, de ytterligare omstindigheterna
b—e, som nidmnts av den hinskjutande
domstolen inom ramen f6r den fjirde frigan,
kan ha pa den slutsatsen.

65. Den omstindighet som ndmns under b
ar att en néringsidkare som &r etablerad i en
medlemsstat utbjuder dessa varor till forsélj-
ning eller siljer dem fran denna medlemsstat
till en néringsidkare som &r etablerad i en
annan medlemsstat, och platsen f6r leverans
(dnnu) inte har bestimts. Omstéindigheten
under ¢ #r att en niringsidkare som &r
etablerad i en medlemsstat utbjuder dessa
varor till forsiljning eller sdljer dem frin
denna medlemsstat till en niringsidkare som
ar etablerad i en annan medlemsstat, och
platsen for leverans for de utbjudna eller
salda varorna visserligen har bestdmts, men
daremot inte slutdestinationen, oavsett om
det foreligger uttrycklig information eller
inskrénkning i avtalet om att det ror sig om
(transit)varor som inte utgdr gemenskapsva-
ror.
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66. Jag anser inte att nigon av dessa
omstindigheter inverkar pa det svar pa den
femte frigan som jag foreslar. Aven om det
forhallandet att koparen till varorna &r
etablerad i en medlemsstat kan antyda att
varorna kommer att Gvergd till fri omsitt-
ning, varvid varumérkesinnehavaren som
nidmnts har ritt att bevaka sina réttigheter,
ar ett sddant resultat 4ndd spekulativt fram
till dess att slutdestinationen har faststillts,
eftersom képaren likavil kan avse att mark-
nadsfora varorna utanfér EES.

67. Den omstidndighet som nédmns under d
ar att en ndringsidkare som dr etablerad i en
medlemsstat utbjuder dessa varor till forsilj-
ning eller siljer dem till en niringsidkare
som dr etablerad utanfér EES, oavsett om
platsen for leverans och/eller slutdestination
for varorna har bestdmts eller inte.

68. Av samma skil som de som angetis
avseende b och ¢, anser jag att den situation
som avses under d inte heller gor nagon
skillnad med avseende pa det svar pd den
femte fragan som jag har foreslagit, med ett
undantag. I de fall dd den slutliga destina-
tionen for varorna har angivits och denna ir
beligen inom EES 4r det uppenbart att
varorna mdste Overgd till fri omsdttning
innan de levereras, och varumirkesinneha-
varen har enligt min mening rétt att ta till
vara sina réttigheter att férhindra 6ver-
gangen eller leveransen.
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69. Slutligen beskriver den hénskjutande
domstolen under e den situationen att en
niringsidkare som ir etablerad i en med-
lemsstat utbjuder dessa varor till forsiljning
eller siljer dem till en niringsidkare som ir
etablerad utanfér EES och den férstnimnda
néringsidkaren (parallellimportoren) vet eller
har starka skil att misstinka att den sist-
nimnde niringsidkaren kommer att silja
dessa varor vidare eller leverera dem till
slutkonsumenter inom EES.

70. Under sidana omstindigheter &r det
uppenbart att varorna hogst troligen kom-
mer att 6vergd till fri omsdttning for
leverans, och varumirkesinnehavaren har
enligt min mening rétt att ta till vara sina
riittigheter att forhindra Gvergingen eller
leveransen.

71. Bevisbérdan i sidana forfaranden &r
foremalet f6r den hinskjutande domstolens
sjitte och sista fraga.

Den sjiitte fragan

72. Med sin sjitte friga vill den hinskju-
tande domstolen veta pa vilken av parterna
bevisbérdan vilar for att de i forsta, andra
och femte {rigorna nimnda handlingarna
har dgt rum.

73. Den forsta frgan avser inforsel av icke-
gemenskapsvaror utan varumérkesinnehava-
rens samtycke "inom ramen fér sadan
genomforsel eller transitering som avses
nedan”. Jag har {rklarat varfor jag anser att
den fragan i huvudsak avser huruvida
inforsel till gemenskapen av varumirkesfor-
sedda varor fran tredjeland i enlighet med
forfarandet for extern transitering utan
varumirkesinnehavarens samtycke innebir
att ”i niringsverksamhet anvinda [ett
mirke]” i den mening som avses i artikel
5.1 i varumirkesdirektivet. Den andra frigan
avser huvudsakligen huruvida férvaring av
sddana varor i ett tullager utgoér sidan
anvindning, Den femte frdgan avser huvud-
sakligen huruvida utbjudning till férsiljning
av sidana varor motsvarar "utbjuda varor till
forsilining” i den mening som avses i artikel
5.3 b och dirmed att "i niringsverksamhet
anvinda [ett mirke]” i den mening som avses
i artikel 5.1. Jag anser att den sjitte frigan
avser vem som har bevisbérdan i férfaranden
avseende pastadda varumérkesintrang under
sadana omstindigheter som dem som har
beskrivits.

74. Klaganden har anfort att den som pi
grundval av vissa specifika omstindigheter
pastar att genomforsel eller transitering &r
rittsstridig méste bevisa dessa omstindig-
heter, eftersom dennes péstiende utgdr ett
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undantag frin den allminna regeln om fii
transitering. ** Dessutom maste denne bevisa
att de tullhandlingar som faststiller att
varorna har status av icke-gemenskapsvaror
dr betydelselsa. I motsats till detta maste i
allménhet det forhillandet att det #r friga
om genomforsel eller iransitering bevisas av
den som é#ger eller &r i besittning av varorna
utifrin tullhandlingarna.

75. Rittighetsinnehavarna har anfort att det
dr varumérkesinnehavaren som skall bevisa
att dennes varumérkesrittigheter har miss-
brukats om han inleder ett férfarande pa den
grunden, i den meningen att denne méste
bevisa att han 4r varumirkesinnehavaren for
det berorda territoriet, att varorna hiirrér
fran utanfor EES och att varorna har inforts
till det territoriet. Om varumirkesinnehava-
ren bevisar det ovan nimnda, méste den part
som anklagas for att ha missbrukat varu-
mérket bevisa att han inte har anvint tecknet
i ndringsverksamhet och inte har fér avsikt
att gora detta.

76. Kommissionen har pasttt att reglerna
for fordelning av bevisbérdan varken har
harmoniserats genom varumérkesdirektivet
eller genom férordningen om gemenskaps-
varumérken. Det framgér dessutom klart av
ingressen till direktivet, sirskilt de attonde
och tionde skilen, att sidana fragor regleras
av nationella forfaranderegler. Det framgir

35 — Domen i mélet Rioglass (ovan fotnot 14).
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emellertid dven klart av rattspraxis, sirskilt
malen Sebago 36 o9ch Zino Davidoff,® att
dgaren till varorna maste bevisa att varu-
mérkesinnehavaren har samtyckt till att de
overgar till fri omsittning. Per analogi &r det,
under de omstiindigheter som angetts av den
hanskjutande domstolen, dgaren till varorna
som skall bevisa att varorna inte férdes in for
att sldppas ut pd marknaden i gemenskapen
utan som ett logiskt steg i transporten av
dem till tredjeland.

77. Jag ér overens med kommissionen satill-
vida att det mycket riktigt framgir av
ingressen att bevisbordan i méil som avser
varumdirkesintrng skall regleras av natio-
nella férfaranderegler.

78. Jag kan emellertid inte godta att den
rittspraxis som é&beropas av kommissionen
skulle vara relevant med avseende pa den
fréga som uppkommer i detta mal.

79. Det framgar inte klart varfér kommis-
sionen har hdnvisat till domen i malet
Sebago, som inte avsdg frigan om bevisbér-
dan. Domen i malet Zino Davidoff & andra

36 — Se ovan fotnot 33,

37 —Dom av den 20 november 2001 i de férenade malen
C-414/99-C-416/99, Zino Davidoff (REG 2001, s. I-8691,
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sidan avsag helt klart den fragan. Det mélet
avsig bestimmelsen om konsumtion av
rittigheter i artikel 7.1 i varumirkesdirekt-
ivet. I den bestimmelsen, som ir ett undan-
tag fran regeln i artikel 5.1 som ger
varumirkesinnehavaren riitt att forhindra
tredjeman "som inte har hans tlllstand" att
importera varor med varumirket, *® fore-
skrivs att varumirkesinnehavarens rittighe-
ter konsumeras nir varor har forts ut pa
marknaden i EES av honom eller "med hans
samtycke”. 1 domen i malet Zino Davidoff
beslutade domstolen att det ankommer pé
den ekonomiska aktér som gor gillande att
det foreligger ett samtycke att bevisa detta,
och det aligger inte vnumalkesmnehavalen
att visa att det saknas samtycke.?

80. Den domen tillkom emellertid i ett helt
annat sammanhang in i det forevarande
méalet. 1 malet Zino Davidoff angav dom-
stolen att varumérkesinnehavarens samtycke
till att varor som bir hans varumirke har
slappts ut pd marknaden var "likvardigt med
att varumirkesinnehavaren avstar frin den
ensamuritt som féljer av artikel 5 i divektivet
att forhindra tredjeman fran att importera
varor som bir dennes varumirke” och
dirmed "dr 'wgomnde {6r att denna rittighet
skall upphéra”.”® Under de omstindighe-

38 — Se punkt 40 i domen i milet Zino Davidoff.
39 — Punkt 54.
40 — Punkt 41,

terna ankom det, som domstolen noterade,
pa domstolen att ge en enhetlig tolkning av
begreppet samtycke i den mening som avses
i artikel 7.1. Den hiinskjutande domstolen
hade fragat huruvida ett sidant samtycke kan
vara implicit eller ges indirekt. Domstolen
angay att med hinsyn till hur "stora kon-
sekvenser det far for de berdrda rittighets-
innehavarna [...] om ensamriitten upphor,
[...] maste samtycket uttryckas pd ett sitt
som med sikerhet '1te1§er viljan att avstd
fran denna ensamritt”.”' Den fortsatte med
att ange att det av detta foljer att det
ankommer pi den ekonomiska aktdr som
gor gillande att det foreligger ett samtycke
att bevisa detta,”

81. Det férevarande malet avser tvirtom
situationen nédr en varumirkesinnehavare
forsoker forhindra en ekonomisk aktér fran
att anviinda hans tecken i néringsverksam-
het.

82. 1 malet Zino Davidoff forelig det dver-
tygande skil for att faststilla regler avseende
bevisbordan fér den specifika friga som
avsigs i det mdlet. Detta dr inte fallet i det
forevarande madlet. I avsaknad av Gverty-
gande skil skall nationella regler avseende
bevisbordan tillimpas.

41 — Punkt 45,
42 — Punkt 54,
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Forslag till avgorande

83. Jag foresldr i enlighet med vad som anférts ovan att de frigor som har
hénskjutits av Gerechtshof te 's Gravenhage besvaras enligt foljande:

1

2)

3)

4)

En varumirkesinnehavare kan inte motsitta sig inférsel utan hans medgivande
av icke-gemenskapsvaror med hans varumérke som ir foremal for ett forfarande
for extern gemenskapstransitering eller tullagring till gemenskapens tullomrade
med hinvisning till att en sadan inforsel i sig innebér att ”i naringsverksamhet
anvinda [ett mérke]” i den mening som avses i artikel 5.1 i radets forsta direktiv
89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnirmningen av medlemsstaternas
varumaérkeslagar.

S& linge sadana varor bibehiller sin status som icke-gemenskapsvaror innebér
utbjudande till forsiljning eller forsiljning av varorna inte detsamma som att ”i
niringsverksamhet anvinda [mérket]” i den mening som avses i artikel 5.1 i
direktiv 89/104/EEG.

Innehavaren av varumirket pd sddana varor har enligt artikel 5.1 i
direktiv 89/104/EEG ritt att motsitta sig att de overgar till fri omsittning i
Europeiska ekonomiska samarbetsomrédet,

Pa gemenskapsrittens nuvarande stadium skall, i de fall d en varumairkesinne-
havare inleder ett férfarande avseende varumadrkesintring, nationella forfar-
anderegler avgora vilken part som har bevisbérdan férutom betriffande fragan
huruvida varorna sldpptes ut pd marknaden i Europeiska ekonomiska samar-
betsomradet under varumirket med innehavarens samtycke.
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