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FORSLAG TILL AVGORANDJE AV GENERALADVOKAT
MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA
foredraget den 26 april 2018*

Mal C-129/17

Mitsubishi Shoji Kaisha,
Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe
mot
Duma ForKklifts,

G.S. International

(begédran om forhandsavgorande fran Hof van beroep te Brussel (Appellationsdomstolen i Bryssel,
Belgien))

"Begiran om forhandsavgorande — EU-varumarke — Rattigheter som ar knutna till ett varumarke —
Parallellimport till EES — Ommarkning av varor innan de importeras till EES”

1. Fran och med att ett sérskiljande kdannetecken registreras som varumarke, dtnjuter dess innehavare, i
forhallande till tredje man, ett antal rattigheter som gor att han kan gora kénnetecknet gillande
gentemot sina konkurrenter. Bland dessa ingar ritten att forbjuda anviandning av varumérket i
nédringsverksamhet, utan innehavarens tillstand.

2. Unionsriatten skyddar dessutom innehavarens rdtt att godkdnna det forsta utsldppandet pa
marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsomriadet (EES) av varor som dr forsedda med
varumaérket. Nar denna rétt har utovats, uppstar en sa kallad konsumtion av varumdrkesrdtten, vilket

innebér att innehavaren inte langre kan motsitta sig senare forsiljningar av dessa varor, utom i vissa
sérskilda fall.?

3. I forevarande mal om forhandsavgorande foreligger tva speciella omstédndigheter

— dels har en tredje man utan varumirkesinnehavarens samtycke avldgsnat (debranding) dess
sarskiljande kdannetecken fran gaffeltruckar som inte dessférinnan hade saluférts i EES, eftersom de
placerats i tullager,

— dels var syftet med tredje mannens avldgsnande av dessa kdnnetecken att importera eller salufora
dessa varor i EES, efter att ha forsett dem med ett eget kinnetecken (rebranding).’

1 Originalspréak: spanska.
Sadan konsumtion uppkommer emellertid inte om de varor som ar forsedda med det registrerade varumirket forsta gangen saldes i ett
tredjeland.

3 Jag kommer fortsittningsvis att anvinda mig av uttrycken “avligsnande av varumirke” och “ommirkning” nédr jag syftar pa de engelska
uttrycken debranding och rebranding, aven om jag ibland anvéinder nigon omskrivning.

SV
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4. Mot bakgrund av dessa faktiska omstidndigheter har den hanskjutande domstolen fragat
EU-domstolen om grénserna for de rattigheter som den tillimpliga varumarkeslagstiftningen ger
varumérkesinnehavaren. Néarmare bestamt undrar den om en tredje part som har forfarit pa det ovan
beskrivna sdttet, har anvint det registrerade varumiérket och dirmed gjort intrdng i
varumarkesinnehavarens rattigheter.

I. Tillampliga bestaimmelser

5. I unionsritten bestar det rattsliga skyddet for varumérken av savil atgarder for att harmonisera de
nationella lagstiftningarna (bland annat direktiv 2008/95/CE,* vars senare dndringar inte paverkar
forevarande mél),” som bestimmelser om EU-varumirken,® vilka giller fér de aktérer som viljer att
anvinda sig av denna industriella riattighet som omfattar hela unionen.”

A. Bestdmmelser om varumdrken

1. Direktiv 2008/95
6. Skil 11 har foéljande lydelse:

"Det skydd som foljer av det registrerade varumaérket, vars funktion framfor allt dr att garantera att
varumdrket anger ursprunget, bor vara absolut nér det rader identitet mellan market och tecknet och
varorna eller tjansterna. Skyddet bor ocksa gélla vid likhet mellan mérket och tecknet och varorna eller
tjiansterna. ...”

7. Artikel 5 ("Rattigheter som &r knutna till ett varumérke”) punkterna 1 och 3, har foljande lydelse:

”1. Det registrerade varumirket ger innehavaren en ensamrétt. Innehavaren har rétt att forhindra
tredje man, som inte har hans tillstand, att i néringsverksamhet anvinda

a) tecken som dr identiska med varuméirket med avseende pa de varor och tjanster som ar identiska
med dem f{or vilka varumarket ar registrerat,

b) tecken som pa grund av sin identitet eller likhet med varumaérket och identiteten eller likheten hos
de varor och tjanster som tdcks av varumirket och tecknet kan leda till f6rvaxling hos allménheten,
inbegripet risken for association mellan tecknet och varumairket.

3. Om villkoren i punkterna 1 och 2 ar uppfyllda far bland annat foljande forbjudas:

a) Att anbringa tecknet pa varor eller deras forpackning.

4 Europaparlamentets och radets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumérkeslagar
(EUT L 299, 2008, s. 25).

5 Genom Europaparlamentets och radets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 (EUT L 336, 2015, s. 1), som har samma titel som
det foregéende, dndrades det sistndmnda direktivet, men det &r inte tillimpligt pa forevarande mal av tidsmassiga skal.

6 Den version som ér tillimplig hér dr den i radets férordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumirken (EUT L 78,
2009, s. 1). Det finns en senare version, som har kodifierats i Europaparlamentets och radets férordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017
om EU-varumirken (EUT L 154, 2017, s. 1), men som inte heller r tillimplig pa de faktiska omstindigheterna i detta mal, av tidsméssiga skal.

7 Den 23 mars 2016 ersattes termen “gemenskapsvarumirke” av termen "EU-varumérke”, enligt artikel 1.2 i Europaparlamentets och radets
forordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om éndring av radets férordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumérken och av
kommissionens férordning (EG) nr 2868/95 om genomférande av rddets forordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumirke samt om
upphévande av kommissionens forordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som ska betalas till Byran f6r harmonisering inom den inre
marknaden (varumiérken, monster och modeller) (EUT L 341, 2015, s. 1). Jag kommer nedan att anvénda termen "EU-varumarke”.
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b) Att utbjuda varor till forsaljning, marknadsféra dem eller lagra dem for dessa @ndamal eller utbjuda
eller tillhandahalla tjanster under tecknet.

c) Att importera eller exportera varor under tecknet.

d) Att anvdnda tecknet pa affiarshandlingar och i reklam.”

8. I artikel 7 ("Konsumtion av de réttigheter som dr knutna till ett varumarke”) foreskrivs foljande:

”1. Ett varumirke ger inte innehavaren ritt att forbjuda anviandningen av varumairket fér varor som av

innehavaren eller med hans samtycke har forts ut pa marknaden under varumirket inom

gemenskapen.

2. Punkt 1 ska inte gilla nédr innehavaren har skilig grund att motsitta sig fortsatt marknadsforing av

varorna, sdrskilt ndr varornas beskaffenhet har fordandrats eller forsamrats efter att de har sliappts ut pa
marknaden.”

2. Forordning nr 207/2009
9. Skél 9 har féljande lydelse:

"Det foljer av principen om fri rorlighet for varor att innehavaren av ett gemenskapsvarumarke inte ska
ha rétt att forbjuda att tredje man anvinder det ndr det giller varor som har satts i omlopp inom
gemenskapen med detta varumaérke, antingen av innehavaren sjélv eller med dennes medgivande, om
det inte finns vél grundade skal for innehavaren att motsitta sig fortsatt marknadsforing av varorna.”

10. Artiklarna 9 ("Rittigheter som dr knutna till ett [EU-]varumirke”) och 13 ("Konsumtion av de
rattigheter som &r knutna till ett varumérke”) motsvarar artiklarna 5 respektive 7 i direktiv 2008/95.

B. Tullbestéimmelser

11. Det tullagerforfarande som av tidsmaéssiga skal ar tillampligt pa forevarande mal, angavs, som ett av
de sidrskilda forfarandena, i avdelning VII, kapitel I ("Allménna bestammelser”), artikel 135
("Tillimpningsomrade”) led b, i férordning (EG) nr 450/2008 om unionens tullkodex.®

12. T artikel 141 ("Vanliga former av hantering”) i unionens tullkodex foreskrivs foljande:
"Varor som har hénforts till tullagerforfarandet eller ett forfarande for forddling eller lagts upp i en

frizon far genomga saddana vanliga former av hantering som &r avsedda att bevara dem, forbattra deras
utseende eller marknadsmassiga kvalitet eller forbereda dem for distribution eller aterforséljning.”

8 Europaparlamentets och radets forordning av den 23 april 2008 om faststillande av en tullkodex for gemenskapen (Moderniserad tullkodex)
(EUT L 145, 2008, s. 1). Den har under tiden ersatts av Europaparlamentets och radets forordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om
faststillande av en tullkodex for unionen (EUT L 269, 2013, s. 1).
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13. I artikel 531 i tillimpningsforeskrifterna for tullkodexen® foreskrivs att ”[i]cke-gemenskapsvaror far
underga de vanliga former av hantering som anges i bilaga 72”. I den bilagan specificeras begreppet

”

"vanliga former av hantering”. Dér ingéar bland annat f6ljande, som é&r av intresse i forevarande mal:

”16. Inpackning, uppackning, ompackning, dekantering och enkel 6verforing till behallare, d&ven om
detta leder till att varorna omfattas av ett annat attasiffrigt KN-nummer. Anbringande,
borttagande och dndring av mairken, forseglingar, etiketter, prislappar eller andra motsvarande
sirskiljande tecken.”™

C. Bestéimmelser om illojal konkurrens

14. Eftersom det inte dr uteslutet att man kan anvéinda sig av bestimmelserna om illojal konkurrens, &r
det limpligt att beakta artikel 10a i Pariskonventionen," vilken har féljande lydelse:

”1) Unionsldanderna &r pliktiga att tillforsakra dem, som tillhor nagot unionsland, verksamt skydd mot
illojal konkurrens.

2) Varje konkurrenshandling, som strider mot god affédrssed, utgor en handling av illojal konkurrens.
3) Sarskilt skall forbjudas:

i) alla handlingar av beskaffenhet att, genom vilket medel det vara m4, framkalla forvixling med en
konkurrents foretag, varor eller verksamhet inom industri eller handel;

ii) oriktiga pastdenden i utovning av affirsverksamhet, dgnade att misskreditera en konkurrents
foretag, varor eller verksamhet inom industri eller handel;

iii) angivelser eller péstdenden, vilkas anvidndning i affirsverksamhet 4r &gnad att vilseleda
allménheten rorande varors beskaffenhet, framstillningssétt, egenskaper, anvidndbarhet eller
myckenhet.”

II. Bakgrund till det nationella malet och tolkningsfragorna

A. Bakgrund

15. Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd, som dr ett bolag hemmahorande i Japan (nedan kallat Mitsubishi),
forvaltar Mitsubishikoncernens varumairkesportfolj i hela vérlden. I denna egenskap &r bolaget
innehavare av foljande varumarken (nedan kallade Mitsubishivarumérkena):

— Tva EU-varumirken: ett ordmérke, "MITSUBISHI”, som registrerades den 24 september 2001, och
ett figurmarke, registrerat den 3 mars 2000, vilket avbildas nedan. Bada varumaérkena registrerades
for varor i klass 12, inbegripet motorfordon, elektriska fordon och gaffeltruckar.

9 Kommissionens forordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillimpningsforeskrifter for radets forordning (EEG) nr 2913/92 om
inrdttandet av en tullkodex for gemenskapen (EGT L 253, 1993, s. 1; svensk specialutgava, omrade 2, volym 10, s.1), i den dndrade lydelse som
ar tilldimplig pa de faktiska omsténdigheterna i det nationella malet (nedan kallade tillimpningsforeskrifterna for tullkodexen).

10 T artikel 180 i kommissionens delegerade forordning (EU) 2015/2446 av den 28 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och radets
forordning (EU) nr 952/2013 vad giller ndrmare regler avseende vissa bestimmelser i unionens tullkodex (EUT L 343, 2015, s. 1), vilken av
tidsméssiga skil inte &r tillamplig, hanvisas det till artikel 220 i kodexen, i vilken det i sin tur hénvisas till kodexens bilaga 71-03, i vilken
punkt 18 har samma lydelse som punkt 16 i rddets forordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 (EGT L 302, 1992, s. 1; svensk
specialutgava, omrade 2, volym 16, s. 4).

11 Konventionen for skydd av den industriella dganderitten, som undertecknades i Paris den 20 mars 1883, senast reviderad i Stockholm den
14 juli 1967 och éndrad den 28 september 1979 (Forenta nationernas traktatsamling, volym 828, nr 11851, s. 305).
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— Tva Benelux-varumirken registrerade den 1 juni 1974: ett ordmérke, "MITSUBISHI” och ett
figurmirke, med samma utformning som EU-figurmarket. Bada omfattar bland annat varor i klass
12, inbegripet fordon och transportmedel pa land.

16. Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV (nedan kallat MCFE), som har hemvist i Nederldnderna,
har beviljats ensamritt att tillverka och marknadsfora gaffeltruckar av mérket Mitsubishi i EES. MCFE
arbetar med officiella aterforsaljare, som séljer gaffeltruckarna i EES. Tillverkningen av gaffeltruckar av
market Mitsubishi utanfor EES sker huvudsakligen av Mitsubishi Heavy Industries Ltd, ett bolag som
ingar i Mitsubishikoncernen men som ér fristdende fran det bolag som forvaltar varumaérkena.

17. Bolaget Duma Forklifts NV (nedan kallat Duma) har hemvist i Belgien. Dess framsta verksamhet
bestar i att over hela vdrlden kopa och sdlja nya och begagnade gaffeltruckar frén bland annat
Mitsubishi, Caterpillar, Nissan och Toyota. Dessutom tillverkar Duma egna gaffeltruckar under
namnen GSI, GS eller Duma och bedriver partihandel med gaffeltruckar, gravmaskiner, minitraktorer
och staplare, som bolaget séljer inom och utanfor EES. Duma var fram till mitten av 1990-talet
officiell aterforsaljare for Mitsubishis gaffeltruckar i Belgien.

18. G.S. International BVBA (nedan kallat GSI), som ocksa har hemvist i Belgien, ar ett till Duma
nédrstaende bolag. Bada bolagen leds av samma personer och har samma site. GSI tillverkar och
reparerar gaffeltruckar som bolaget, tillsammans med reservdelar till dessa, bedriver partihandel med
och exporterar och importerar pa virldsmarknaden. Bolaget monterar éven ihop gaffeltruckar i
enlighet med géllande europeiska standarder och ger dem ett eget serienummer. Efter att ha gjort ett
antal ingrepp levererar GSI maskinerna till Duma och utfirdar EU-forsékringar om Overensstammelse.

19. Enligt beslutet att begéra forhandsavgorande bedrev Duma och GSI mellan den 1 januari 2004 och
den 12 november 2009 olaglig parallellhandel, det vill siga handel utan tillstind av innehavaren av
Mitsubishivarumérkena, av gaffeltruckar som var forsedda med dessa varumérken. Tolkningsfradgorna
avser emellertid inte detta férfarande.

20. Den 20 november 2009 6vergick Duma och GSI till att kopa samma typ av gaffeltruckar av ett
foretag i Mitsubishikoncernen och placera dem i ett tullager. Medan gaffeltruckarna befann sig i
tullagret vidtog de bada foretagen foljande atgérder:

De avldgsnade alla Mitsubishi-varumaérken pa gaffeltruckarna (debrandning).
— De anpassade gaffeltruckarna sa att de uppfyllde de europeiska sékerhetsstandarderna.

— Den anbringade sina egna varumirken pa gaffeltruckarna och bytte ut identifieringsskyltar och
serienummer mot sina egna skyltar och nummer.

— Avslutningsvis importerade och salde de fordonen i EES och i tredjeland.
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B. Forfarandet vid de nationella domstolarna

21. Den 10 november 2008 vickte Mitsubishi och MCFE talan vid Rechtbank van koophandel te
Brussel (Handelsdomstolen i Bryssel) och yrkade att Duma och GSI skulle aldggas att upphoéra med
parallellimport och ommairkning. Genom dom av den 17 mars 2010 ogillade Rechtbank van
koophandel te Brussels talan.

22. Mitsubishi och MCFE o6verklagade domen i forsta instans. De yrkade i korthet att Hof van beroep
Brussel (Appellationsdomstolen i Bryssel) skulle upphédva domen i forsta instans och forbjuda
parallellhandel av gaffeltruckar forsedda med Mitsubishivarumérken, samt handel med sadana truckar
fran vilka varumérkena har avldgsnats.

23. Klagandena gjorde gillande att avldgsnandet av varumarkena och ommairkningen av gaffeltruckarna
samt den efterfoljande importen av dem till EES, innebar intrdng i deras varumarkesrétt. Forutom att
hédnsyn inte tas till varumirkenas funktion som ursprungsmarkor, ésidosdtter det omtvistade
forfarandet varumérkesinnehavarens ritt att kontrollera varumarkesférsedda varor som sldpps ut pa
marknaden i EES for forsta gangen. Ett tullager kan inte bli ett fritt omrade dar det inte finns négra
rattigheter och efter ommairkningen kan konsumenterna fortfarande se att det &r en
Mitsubishigaffeltruck.

24. Duma och GSI bestrider att de skulle ha gjort intrang i Mitsubishis réttigheter. De varumérken
som avldgsnades medan varorna befann sig i tullager var asiatiska och inte europeiska. Eftersom de
anpassat gaffeltruckarna till de europeiska sdkerhetsstandarderna, anser de dessutom att de ér
tillverkare av dessa fordon och att de dirmed har riétt att anbringa sina egna varumarken pa dem.

25. 1 sitt beslut att begdra forhandsavgorande har appellationsdomstolen redan (delvis) bifallit
Mitsubishis och MCFE:s o6verklaganden rorande de faktiska omstindigheterna fore den
20 november 2009. Den hyser emellertid tvivel om huruvida talan om varumirkesintrang med
framgang kunde vickas avseende forfarandena efter det datumet, det vill siga de forfaranden som
innebar att Mitsubishivarumérkena avldgsnades och ersattes av Dumas och GSI:s egna varumirken
och att identifieringsskyltarna och serienumren byttes ut. Den hinskjutande domstolen anser att
EU-domstolen dnnu inte har uttalat sig om ett sadant avlidgsnande av varumérken (debranding), som
Duma och GSI har anvént sig av.

26. Mot bakgrund av detta har Hof van beroep Brussel (Appellationsdomstolen i Bryssel) hanskjutit
foljande tolkningsfragor till domstolen for ett forhandsavgorande:

”1) a) Ger artikel 5 i direktiv 2008/95/EG och artikel 9 i radets forordning (EG) nr 207/2009 av den
26 februari 2009 om EU-varumirken (kodifierad version) varumirkesinnehavaren ratt att
motsitta sig att tredje man utan varumaérkesinnehavarens tillstand avlagsnar alla pa varorna
anbringade tecken som ér identiska med varumairkena (debranding), nir det ror sig om varor
som aldrig tidigare slippts ut pa marknaden i Europeiska ekonomiska samarbetsomradet,
sasom varor som placerats i ett tullager, och nir tredje mans avldgsnande sker i syfte att
importera varorna till eller slippa ut dem pa marknaden i Europeiska ekonomiska
samarbetsomradet?

b) Har det for svaret pa fraga l.a betydelse om importen av varorna till eller utslippandet av
varorna i Europeiska ekonomiska samarbetsomradet skett under ett eget sdrskiljande tecken
som anbringats av tredje man (rebranding)?

2) Har det for svaret pa fraga 1 betydelse huruvida de pa detta sitt importerade eller pd marknaden

utsldppta varorna, pa grund av sitt utseende eller modell, av den relevanta
genomsnittskonsumenten fortfarande upplevs harstamma fran varumérkesinnehavaren?”
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I11. Forfarandet vid domstolen och parternas standpunkter

A. Forfarandet

27. Beslutet att begéra forhandsavgorande inkom till domstolens kansli den 13 mars 2017. Mitsubishi,
Duma, den tyska regeringen och kommissionen har inkommit med skriftliga yttranden.

28. En forhandling holls den 8 februari 2018 i ndrvaro av foretrddare for Mitsubishi, Duma och
kommissionen.

B. Sammanfattning av parternas argument

29. Mitsubishi®® har gjort gillande att Duma och GSI gér de beskrivna ingreppen pé gaffeltruckarna
som de kopt utanfor EES, enbart for att kringga bestimmelserna om konsumtion av varumérkesritten.
Mitsubishi anser att artikel 5 i direktiv 2008/95 och dess motsvarighet i foérordning nr 207/2009
(artikel 9) ska tolkas sa att de ger innehavaren av ett varumairke rétt att motsétta sig att en tredje man
utan varumaérkesinnehavarens tillstand avlagsnar de kdnnetecken som anbringats pa varorna, ndr det
ror sig om varor som dnnu inte har forts ut pa marknaden i EES, sdsom varor som befinner sig i ett
tullager.

30. Mitsubishi papekar &ven att upprdkningen av de typer av anvdndning som innehavaren kan
forhindra, vilken aterfinns i artikel 5.3 i direktiv 2008/95 och i artikel 9.2 i férordning nr 207/2009,
inte dr uttommande." Enligt Mitsubishi utgér innehavarens ritt att kontrollera det férsta utslippandet
pa marknaden det specifika foremalet for varumirkesritten.'* Aven om hinférandet av varor till ett
uppskovsforfarande som ett tullagerforfarande inte anses liktydigt med att varumérket anvénds, sa
innebér det inte ett tillstdnd att gora ingrepp pa varorna enbart i avsikt att kringga innehavarens ratt
att kontrollera deras utslippande pa marknaden.

31. Dessutom inverkar detta sitt att forfara menligt pa varumérkets funktioner dels att garantera
varans ursprung och kvalitet, °dels investerings-'® och reklamfunktionen."” Mitsubishi anser att den
nya markningen med ett kdnnetecken frdn importoren ar irrelevant, liksom att konsumenten é&r
medveten om att det ar Mitsubishi som tillverkar gaffeltruckarna. Den sistndmnda omstdndigheten
innebédr dessutom enligt Mitsubishi att konsumenten ges intrycket av att det finns en affirsmassig
koppling till innehavaren av det ursprungliga varumarket, vilket innebédr att Duma och GSI utnyttjar
tillverkarens varumirken pa ett sitt som paverkar dennes rykte."®

12 MCEE har inte yttrat sig i forevarande mal.

13 Genom hénvisning till dom av den 12 november 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651), punkt 38, och dom av den
25 januari 2007, Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55), punkt 16.

14 Mitsubishi hénvisar betréiffande detta till dom av den 22 september 2011, Interflora och Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2001:604),
punkt 38, och dom av den 16 juli 2015, TOP Logistics m.fl. (C-379/14, EU:C:2015:497) punkt 32.

15 Mitsubishi ndmner bland annat dom av den 11 november 1997, Loendersloot (C-349/95, EU:C:1997:530), punkt 24, och dom v den 12 juli 2011,
L’Oréal m.fl. (C-324/09, EU:C:2011:474), punkt 81.

16 Dom av den 22 september 2011, Interflora och Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2001:604), punkt 62.
17 Dom av den 23 mars 2010, Google France och Google (C-236/08—C-238/08, EU:C:2010:159), punkt 92.

18 Mitsubishi ndmner bland annat dom av den 23 februari 1999, BMW (C-63/97, EU:C:1999:82), punkt 51, och dom av den 14 juli 2011, Viking
Gas (C-46/10, EU:C:2011:485), punkt 37.
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32. Duma anser & sin sida att tolkningsfragorna ska besvaras nekande. Duma motiverar sin staindpunkt
med att foretaget inte anvinder nagot tecken som é&r identiskt med eller liknar nagot av Mitsubishis
EU-varumairken, eftersom varorna importeras till unionen forst efter det att varumérkena har
avlagsnats.”” Duma anser att domstolens praxis ar tillimplig, enligt vilken varumérkesinnehavaren inte
far motsitta sig en ren inforsel i unionen, for placering i ett tullager, av originalprodukter med
varumairket som inte tidigare har foérts ut p4 marknaden i EES.*

33. Duma erinrar om att det foljer av denna praxis att varumirkesinnehavaren endast kan gora
géllande intrang i ensamrétten om varor som &r forsedda med varumairket satts i fri omséttning, eller
om det kan styrkas att varorna skulle séljas eller bjudas ut i EES, vilket maste innebéra att de fors ut
pd marknaden i det omrddet.”® Duma understryker emellertid att denna ritt for
varumérkesinnehavaren bara géller i de fall dar varor som ar forsedda med varumérket har slappts ut
pa marknaden.” Om inget tecken som é&r identiskt med eller liknar Mitsubishivarumirkena anvénds,
saknar det darfor enligt Duma betydelse for genomsnittskonsumentens uppfattning.

34. Den tyska regeringen anser ocksa att tolkningsfragorna ska besvaras nekande. Av lydelsen av
artikel 5 i direktiv 2008/95 och artikel 9 i férordning nr 207/2009 drar den tyska regeringen slutsatsen
att utdvandet av de réttigheter som varumarket ger forutsitter att det "anvéinds”, ett ord som ska tolkas
pa samma sitt i bdda bestimmelserna.” Ett systematiskt tolkningssitt leder till samma resultat. De
exempel pa anvindning som kraver varumirkesinnehavarens tillstdind som éaterfinns i de tva
bestimmelserna, innebdr att tecknet i sig ska vara synligt i ndringsverksamhet, vilket inte &r fallet nér
varumirket helt avldgsnas fran varan. Det utesluter emellertid inte att varumérkesinnehavaren
aberopar bestaimmelser om illojal konkurrens for att motsitta sig import av de ommarkta varorna.

35. Enligt den tyska regeringen paverkar den fullstindiga ommaérkningen inte nidgon av varumirkets
funktioner.” An mindre foreligger det i forevarande mal ett intrdng i ritten att kontrollera det forsta
utlippandet av varorna pa marknaden i EES, eftersom varumairkesrdtten inte skyddar
varumirkesinnehavaren mot saluféring av hans varor oberoende av hur de dr mirkta.” I detta
sammanhang anser den tyska regeringen att domen Portakabin® inte utgor hinder for dessa slutsatser,
eftersom det malet inte handlade om ett fullstindigt avldgsnande av varumaérket, utan om att en tredje
part anvéinde det i sin reklam.

36. Kommissionen anser att tolkningsfragorna bor besvaras jakande. Den utgar fran att det inte finns
nagon internationell konsumtion i unionsrdtten, vilket innebdr att varumérkesinnehavaren i
forevarande fall far motsitta sig att varorna med hans varumirke sldpps ut pa marknaden i EES om
de inte siljs dir.” Kommissionen anser att d&ven om den omstidndigheten att varorna har hinforts till

19 Duma hénvisar bland annat till dom av den 18 oktober 2005, Class Internaitonal (C-405/03, EU:C:2005:616), punkterna 71 och 72, och dom av
den 1 december 2011, Philips och Nokia (C-446/09 och C-495/09, EU:C:2011:796), punkt 57.

20 Duma hianvisar bland annat till dom av den 18 oktober 2005, Class Internaitonal (C-405/03, EU:C:2005:616), punkt 50, och dom av den
1 december 2011, Philips och Nokia (C-446/09 och C-495/09, EU:C:2011:796), punkt 56.

21 Duma hénvisar till dom av den 18 oktober 2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616), punkterna 71 och 72.

22 Bland annat dom av den 18 oktober 2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616), punkterna 58 och 60, och av den 9 november 2006,
Montex Holdings (C-281/05, EU:C:2006:709), punkt 26.

23 Den tyska regeringen hinvisar till beslut av den 19 februari 2009, UDV North America (C-62/08, EU:C:2009:111), punkt 42.

24 Den hianvisar till dom av den 23 mars 2010, Google France och Google (C-236/08—C-238/08, EU:C:2010:159), punkterna 75 och 77 och dar
angiven réttspraxis.

25 T detta sammanhang hénvisar den tyska regeringen till rattspraxis rorande ompackning av likemedel, i vilken domstolen har understrukit att det
ar nodvandigt att det ursprungliga varumiérket forekommer pa nagot sétt for att varumarkesinnehavaren ska fa motsitta sig saluféring av den
ompackade varan. Den tyska regeringen hanvisar uttryckligen till dom av den 23 april 2000, Boehringer Ingelheim m.l. (C-143/00,
EU:C:2002:246), punkt 7.

26 Dom av den 8 juli 2010 (C-558/08, EU:C:2010:416), punkt 86.

27 Kommissionen ndmner bland annat dom av den 16 juli 1998, Silhouette International Schmied (C-355/96, EU:C:1998:374), punkt 31, och dom
av den 18 oktober 2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616), punkt 33.
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ett forfarande som ett tullagerforfarande av en tredje part inte innebdr nagot intrang i
varumirkesinnehavarens ensamritt,” si giller det inte nir vissa affirstransaktioner foretas i unionen,
sasom ett forsdljningserbjudande eller reklam, eller nidr det finns skédl att misstinka att varorna
kommer att avledas till EES.”

37. Enligt kommissionen har Duma och GSI utnyttjat tullagerforfarandet for att fora in gaffeltruckar i
EES i syfte att formalisera sin import, och i det fallet saknar det betydelse huruvida ommarkningen av
varorna kan kvalificeras som en 6vertradelse enligt bestimmelserna om illojal konkurrens.

IV. Bedomning

A. Formulering och inledande anmdrkningar

38. Den hinskjutande domstolen har sokt klarhet i om artikel 5 i direktiv 2008/95 och artikel 9 i
forordning nr 207/2009 innebdr att Mitsubishi kan motsitta sig att dess varumérken avldgsnas fran
gaffeltruckarna, pa det sdtt som Duma och GSI har gjort.

39. Eftersom det dr oomtvistat att varumarkesinnehavaren inte har ldmnat tillstdnd eller att tecknet
anviands i ndringsverksamhet (det vill sdga tva av villkoren for att dessa bada bestimmelser ska vara
tillampliga), handlar tolkningsfrdgorna huvudsakligen om huruvida de omtvistade varumérkena har
anvdnts. Jag ska forsoka forklara varfor jag inte anser att sa ér fallet (avsnitt B).

40. Att Duma och GSI efter att de avldgsnat varumirkena anbringat sina egna tecken pa
gaffeltruckarna, medan de var placerade i tullager, dr enbart att betrakta som ett juridiskt knep for att
varumairkesinnehavaren inte ska kunna forbjuda parallellimport av varorna, en riatt som denne har pa
grund av att unionsritten inte erkdnner nagon internationell konsumtion. Detta &r Mitsubishis
standpunkt enligt den hénskjutande domstolen. Det &r saledes i ett andra steg lampligt att prova
huruvida det forelag ett lagligt kringgaende eller ett bedrigeri, till men for varumérkesinnehavarens
rattigheter (avsnitt C).

41. Det dr avslutningsvis ldmpligt att gora en kort genomgang av bestimmelserna om illojal
konkurrens, vilka skulle kunna anvéndas for att reagera mot forfaranden som dem i férevarande mal
(avsnitt D).

42. Innan jag gar in pa min analys vill jag gora tvd papekanden. Det forsta dr att losningen av
problemet kréver att diskussionen inriktas pa anvidndningen (eller avsaknaden av anvéndning) av
tecknet, det vill sdga pa de bestimmelser i direktiv 2008/95 och férordning nr 207/2009 som reglerar
varumarkesinnehavarens befogenheter. Enligt min uppfattning dr det de bestimmelserna, och inte
tullbestimmelserna, som ger svaret pa den avgorande fragan i begdran om forhandsavgorande, vilken
just handlar om artikel 5 i direktivet och artikel 9 i férordningen.

43. Det andra papekandet &r att enligt de uppgifter som foreligger i malet och som lades fram vid
forhandlingen, kom de gaffeltruckar som Duma saluférde visserligen ursprungligen fran Mitsubishi
och var forsedda med det bolagets varumirken, men deras uppbyggnad dndrades dérefter medan de
var placerade i tullager. Genom dessa &ndringar forsokte Duma att anpassa fordonen till de

28 Den hanvisar bland annat till dom av den 1 december 2011, Philips och Nokia (C-446/09 och C-495/09, EU:C:2011:796), punkt 56, och dom av
den 16 juli 2015, TOP Logistics m.fl. (C-379/14, EU:C:2015:497), punkt 34.

29 Den hanvisar bland annat till dom av den 18 oktober 2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616), punkt 58, och dom av den
12 juli 2011, L’Oréal m.fl. (C-324/09, EU:C:2011:474), punkt 67.
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unionsrattsliga sikerhets- och miljokraven, for att dérefter kunna saluféra dem inom EES. Saluforingen
sker sedan under Dumas egna varumirken och Duma framstiller sig som ansvarigt for gaffeltruckarna
gentemot konsumenterna och erbjuder eftermarknadsservice i konkurrens med Mitsubishi.

B. Avldgsnandet av varumdrkena som “anvindning” av Mitsubishivarumdrkena

1. Varumdrkesinnehavarens rdttigheter

44. Domstolen har slagit fast att ”"[e]nligt artikel 5.1 foérsta meningen i direktivet,[*] ger det
registrerade varumirket innehavaren en ensamritt. Enligt artikel 5.1 a ger denna ensamritt
innehavaren rétt att hindra tredje man, som inte har hans tillstaind, fran att i ndringsverksamhet
anvianda tecken som é&r identiska med varumirket med avseende pa de varor och tjanster som ar

identiska med dem for vilka varumirket ér registrerat”.*!

45. Domstolen har vidare klargjort att "gemenskapslagstiftaren i artiklarna 5 och 7 i direktivet [89/104]
har uppstillt principen om konsumtion inom gemenskapen, vilket innebar att ett varumérke inte ger
innehavaren ritt att férbjuda anvdndningen av varumérket for varor som av innehavaren eller med
hans samtycke har slippts ut pa marknaden under varumirket inom EES. Genom att anta dessa
bestimmelser har gemenskapslagstiftaren inte lamnat medlemsstaterna nagot utrymme for att i sin
nationella lagstiftning foreskriva konsumtion av de réttigheter som ar knutna till ett varumarke i fraga
om varor som fors ut pa marknaden i tredje land (dom av den 16 juli 1998 i mal Silhouette
International Schmied, C-355/96, EU:C:1998:374, punkt 26)”.*

46. For vad som é&r relevant i detta mal, bor det péapekas att det finns en grins for
varumarkesinnehavarens ritt att kontrollera det forsta utsldppandet av varorna pa marknaden i EES.
”Att varorna flyttas mellan tullkontoren och ... lagring av varorna i ett lager som 6vervakas av tullen ...

[kan] inte i sig ... anses utgora utférande av varor pad marknaden inom unionen”.*

47. Harav foljer "att varor som hdnforts till ett suspensivt arrangemang inte, pa grund av endast denna
omstiandighet, kan gora intrdng i immateriella rittigheter som ér tillimpliga inom unionen”.* Det &r
bara om varorna utbjuds till forsdljning eller séljs med en tredje parts varumérke i EES som
varumairkesinnehavarens ensamritt kan dvertradas.

2. Tolkningen av ordet "anvindning”

48. Domstolen har slagit fast att det inte foreligger ndgon anvindning som innebér ett intrang i
varumadrkesrédtten nir en muntlig hanvisning gors till det konkurrerande varumérket, exempelvis i en
affirsforhandling,® vid annonsering avseende tillbehor och reservdelar for reparation och underhall av
bilar,* samt vid kommersiella beteckningar, under forutsittning att det sker i enlighet med god
affarssed.” Den har emellertid dnnu inte provat (om jag inte misstar mig) “icke-anvandning” under
forhallanden som motsvarar dem i forevarande mal.

30 Har syftade domstolen pa radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumérkeslagar
(EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgava, omrade 13, volym 17, s. 178.).

31 Dom av den 11 september 2007, Céline (C-17/06, EU:C:2007:497), punkt 14.

32 Dom av den 20 november 2001, Zino Davidoff och Levi Strauss (C-414/99-C-416/99, EU:2001:617), punkt 32.

33 Dom av den 1 december 2011, Philips och Nokia (C-446/09 och C-495/09, EU:C:2011:796), punkt 55 och ddr angiven rittspraxis.
34 Ibidem, punkt 56.

35 Dom av den 14 maj 2002, Hoélterhoff (C-2/00, EU:C:2002:287), punkterna 14—16.

36 Dom av den 23 februari 1999, BMW (C-63/97, EU:C:1999:82), punkterna 37-42.

37 Dom av den 11 september 2007 (Céline, C-17/06, EU:C:2007:497).

10 ECLIL:EU:C:2018:292



FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT CAMPOS SANCHEZ-BorDONA — MAL C-129/17
MitsuisHi SHojt KaisHa ocH MiTsuBisSHI CATERPILLAR FORKLIFT EUROPE

49. 1 domen Portakabin® prévade domstolen ett mer eller mindre likartat forfaringssitt, men med en
avgorande skillnad, ndmligen att ett varumérke anvindes som reklam utan varumaérkesinnehavarens
tillstaind.*” Domstolen slog dir fast att innehavaren har ritt att férhindra att en annonsor gér reklam
utifran ett sokord som dr identiskt med varumdrket och som annonsoren valt ut utan innehavarens
medgivande. Den nationella domstolens fraga handlade dédr om anvdndningen av det skyddade tecknet
i samband med reklam pa internet, och avsaknaden av samrad rorande avldgsnandet av varumarket &r
sarskilt belysande. I domen finns ingen uppgift om att det foretag som var innehavare av
varumérkesritten skulle ha gjort gillande att det skett ett intrdng i den pa grund av avldgsnandet av
varumirket och ommarkningen.

a) Bokstavstolkning

50. I semantiskt hdnseende ar den forsta betydelsen av ordet anvinda att "utnyttja nagot for ett visst
syfte”. Bruket av ett varumarke for att identifiera en tillverkares varor, utgor siledes en anvandning av
det varumarket.

51. Omvint, och logiskt sett, innebér ett avlagsnande av varumairket fran en viss vara motsatsen till att
det anvinds. Jag anser sdledes i likhet med den tyska regeringen® att ett fullstindigt avligsnande av
varumadrket inte kan anses utgora en anvindning av det. Det kan knappast goras gillande att den som
avlagsnar ett varumirke fran en vara som dittills gjort att varan kunnat sérskiljas fran andra, fortsétter
att anvinda det forsvunna tecknet, som ett sitt att identifiera varans ursprung.

52. Anvindningen av varumadrket ska ske ”i naringsverksamhet”, enligt vad som foreskrivs i artikel 5.1 i
direktiv 2008/95 och artikel 9.1 i férordning nr 207/2009. Det framgar av fast rdttspraxis att det
uttrycket innebér att anvdndningen ska ske i samband med en affirsverksamhet som syftar till att ge
ekonomisk vinst och inte en privat sddan.” Avlidgsnandet av varumirket fran de varor som var
forsedda med det medfor siledes att varumirket inte finns pa marknaden, det vill sdga i
ndringsverksamheten, vilket innebér att konsumenten inte kan uppfatta det.

53. Enligt Duma finns det bara tva fall ddr avsaknaden av ett kdnnetecken kan anses utgora en
anvindning som kan innebdra intrang i varumarkesinnehavarens réttigheter: a) nar varumarket utgors
av sjdlva varans tredimensionella form och har registrerats efter att det godkénts vid en bedomning av
huruvida sddana absoluta registreringshinder som foreskrivs i artikel 3.1 b, c och e i direktiv 2008/95
foreligger;® och b) ndr en firg som har registrerats som varumirke undantagslost har anvénts sa att
den har fétt sirskiljningsférmaga.* Inget av de fallen foreligger i forevarande mal.

b) Systematisk tolkning

54. I systematiskt hdnseende dr det lampligt att se till vad som foreskrivs i artikel 5.3 i direktiv 2008/95
och artikel 7.3 i forordning nr 207/2009. Dér anges i vilka fall det &ér forbjudet att anvinda varumarket
utan innehavarens tillstdind, men det sdgs inget om det forfarande som innebér att tecknet avldgsnas
fran varor som dittills varit forsedda med det.

38 Dom av den 8 juli 2010 (C-558/08, EU:C:2010:416), punkt 86.

39 Innehavaren av ett varumirke ville férhindra "att tredje man, utifran ett sdkord som ér identiskt med detta varumirke och som vederbérande
utan varumirkesinnehavarens medgivande har valt ut i en soktjanst pa internet, later visa en annons for varor och tjdnster som ér identiska
med eller av liknande slag som dem for vilka varumarket i fraga har registrerats”.

40 I punkterna 19 och 20 i dess skriftliga yttrande.

41 Dom av den 16 juli 2015, TOP Logistics m.fl. (C-379/14, EU:C:2015:497), punkt 43.

42 Eller dess motsvarighet artikel 7.1 b, ¢ och e i forordning nr 207/2009. Se dom av den 8 april 2003, Linde m.fl. (C-53/01, C-54/01 och C-55/01,
EU:C:2003:206), om ansokan om registrering av ett tecken som utgors av formen pd en vara, for motordrivna truckar och 6vriga mobila
maskiner med forarhytt, sarskilt gaffeltruckar.

43 Betraffande villkoren for att en firg ska kunna registreras som ett varumirke, se dom av den 21 oktober 2004, KWS
Saat/harmoniseringskontoret (C-447/02 P, EU:C:2004:649), punkt 79.
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55. Uppriékningen i dessa tva artiklar av de olika typer av anvandning som varumérkesinnehavaren far
forbjuda dr inte uttommande.* Att forteckningen inte innefattar avligsnande av varumirken har som
den tyska regeringen péapekat sina naturliga skil: enligt de bada bestammelsernas logik maste det
tecken som pastds ha anvints finnas pa marknaden, for att dir kunna fa verkan som
kommunikationsinstrument. *

56. Néar Duma och GSI har avlagsnat Mitsubishivarumédrkena fran gaffeltruckarna och ersatt dem med
sina egna mairken, anser jag att det dr uppenbart att de inte anvdnder Mitsubishis sirskiljande
kdnnetecken. Det skulle ha forhallit sig annorlunda om de nya tecken som varorna har forsetts med
("Duma” och "GSI”) hade foretett likheter med Mitsubishivarumaérkena, vilket inte ens innehavaren av
de sistnamnda varumaérkena har gjort géllande och som inte heller forefaller sannolikt (dven om detta
ar en faktisk omstiandighet som det ankommer pa den hénskjutande domstolen att préva).

57. Om sa ér fallet, vilket jag anser, saknar det betydelse — i varumarkesrittsligt hinseende — om de
varor som Duma och GSI har salufort ar mer eller mindre lika Mitsubishis. Det som ska provas hér ar
en fraga som ror anvindningen av varumaérken som tillhér en innehavare, det vill sdga det sérskiljande
kdnnetecknet som sadant, och inte huruvida de varor som det betecknar dr mer eller mindre likartade.

¢) Teleologisk tolkning

58. Enligt domstolen har unionslagstiftaren bekréftat varumarkets grundldggande funktion genom att i
artikel 2 i direktiv 2008/95 foreskriva att endast tecken som kan sdrskilja ett foretags varor eller
tjanster fran andra féretags varor eller tjanster kan utgora ett varumirke.*

59. Varumirket skyddar séledes det sdtt pa vilket dess innehavare sirskiljer sina varor: denne ges
monopol pa tecknet, i forhallande till tredje man, for att sdkerstilla en transparent information pa
marknaden, for att identifiera de varorna, vilket innebér att de forknippas med det skyddade tecknet.
Nar ett tecken som dittills sérskilt en vara avldgsnas fran varan, kan det medfora att konsumenten
vilseleds eller att det foreligger ett illojalt affirsbeteende, men det innebdr som sagt inte att det
varumirke som dittills har funnits pa den varan anvinds pa ett otillborligt satt.

60. Som jag ska redogora for nedan far andra rattsmedel anvandas for att pa lampligt sitt reagera
rattsligt pa ett forfarande av det slaget, om det innebédr att konsumenten vilseleds eller att det
foreligger ett illojalt affirsbeteende.

44 Dom av den 23 mars 2010, Google France och Google (C-236/08—C-238/08, EU:C:2010:159), punkt 65 och dir angiven rittspraxis.
45 Punkterna 24-26 i dess skriftliga yttrande.
46 Dom av den 6 mars 2014, Backaldrin Osterreich The Kornspitz Company (C-409/12, EU:C:2014:130), punkt 21 och dir angiven rittspraxis.
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d) Ett komparativrdttsligt papekande

61. Jag anser att lagstiftningen i nigra medlemsstater bekréftar denna standpunkt. Jag ska noja mig
med att ge tre exempel:

62. I Forenade kungariket” ger avldgsnandet av ett varumirke fran varor som varit férsedda med
maérket inte innehavaren rétt att motsétta sig det (debranding), under forutsittning att avsldgsnandet ar
fullstandigt, det vill sdga att det tidigare tecknet helt och hallet har tagits bort. I brittisk rattspraxis
godtas denna standpunkt, och den som forfar pa det viset anses inte asidosdtta
varumirkesinnehavarens ritt att motsitta sig att varumarket anvinds av tredje man.*

63. Enligt tysk doktrin anses inte heller ett avligsnande av det ursprungliga varumairket uppfylla
villkoren for att det ska anses foreligga intréng i varumirkesritten.” Detta bygger pd praxis vid
Bundesgerichtshof, som i likhet med de brittiska domstolarna slagit fast att "ndr en vara, oavsett om
den anpassats eller inte, avyttras efter att tillverkarens varumdrke har avidgsnats, kan denne inte
vicka talan om varumdrkesintrang, eftersom det inte har skett ndgon anvindning av hans registrerade

varumdrke”.*

64. I Frankrike anses visserligen “avldgsnande eller dndring av ett normalt anbringat varumarke” utgora
ett intrang i varumairkesinnehavarens rétt. Det beror emellertid pa att lagstiftaren i artikel L 713-2 i
Code de la propriété intellectuelle (lagen om immateriella rattigheter) uttryckligen har infort ett
forbud mot ett sddant férfarande, om inte varumirkesinnehavaren har gett tillstind till det.”" Att det
har varit nodvandigt att infora denna regel, som ett komplement till skyddet mot otillborlig
anvindning av varumairket, visar att det i annat fall inte skulle kunna anses omfattas av de
befogenheter som artikel 5.3 i direktiv 2008/95 och artikel 9.2 i férordning nr 207/2009 foreskriver for
varumadrkesinnehavaren.

65. Aven om jag ir medveten om att dessa exempel avser nationell ritt, dir principen om konsumtion
giller, kan jag over huvud taget inte se varfor den standpunkt som intagits (vilken skulle kunna
sammanfattas med regeln "no use, no infringement”) skulle ha nagon koppling till den principen.

e) Lagstiftarens uppgift

66. Att lagstiftningen i medlemsstaterna skiljer sig avsevart at nédr det giller inkluderingen av
avldgsnande av varumirken och anbringande av nya, som fall diar det foreligger en otillborlig
anviandning av varumairkena, beror pd att unionslagstiftaren har avstatt fran att fatta nagot beslut om
detta. I artikel 5.3 i direktiv 2008/95 och artikel 9.2 i foérordning nr 207/2009 regleras endast
anvindning av varumirkena, men de stricker sig inte ldngre dn sa: det dr darfér som
medlemsstaterna kan anta egna regler, for eller emot icke-anvindning (eller avldgsnande) av det
sarskiljande kannetecknet, inom ramen for sin frihet att utforma sin lagstiftning.

47 Stothers, Ch., Parallel Trade in Europe — Intellectual Property, Competition and regulatory Law, Hart Publishing, Portland (Oregon), 2007, s. 84
och 85.

48 Court of Appeal (Civil Division), dom av den 21 februari 2008, Boehringer Ingelheim KG & Anor v Swingward Ltd, [2008] EWCA Civ 83. I
punkterna 51-53 anges foljande: "Total de-branding in general is far from uncommon. ... To say that removing (or not applying) the original
supplier’s mark to the goods amounts to an infringement would be absurd: traders have [...] applied their own trade marks to goods for
centuries. There is no harm in it. ... Going back to the legislation, such total de-branding is clearly not an infringement. There is simply no use
of the trade mark in any shape or form. Total de-branding does not fall within Art. 5 at all. No defence is needed. ... So a trade mark owner
has no right to insist that his trade mark stays on the goods for the aftermarket.” Min kursivering.

49 Se exempelvis Hacker, F., "Teil I Anwendungsbereich — § 27, i Strobele, P./Hacker, F., Markengesetz - Kommentar, Editorial Carl Heymanns, 9.
uppl., Kéln, 2009, s. 48, punkt 62.

50 Dom av den 12 juli 2007, "CORDARONE” (I ZR 148/04), punkt 24. Fri Gversittning.

51 En bestimmelse som forts in i den lagen genom lag 92-597 av den 1 juli 1992 (bilaga till JORF av den 3 juli 1992).
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67. Om det skulle kunna tolkas sa att avsaknaden av anvdndning trots allt utgor en anvindning, i den
mening som avses i de tva ovanndmnda artiklarna, skulle man tillméta unionsrétten en betydelse som
enligt min uppfattning gar lingre en den inneb6rd som den ska ges enligt de bestimmelserna och
som medlemsstaterna inte forutsag (vilket framgar av att vissa av dem fortsdtter att avvisa den). Det
som framstills som en tolkning skulle da antagligen innebara en 16sning som é&r en lagstiftning.

3. Varumdirkets funktioner

68. Enligt domstolens praxis, atminstone vad betréffar sadan "dubbel identitet” som avses i artikel 5.1 a
i direktiv 2008/95, dr ensamritten forbehallen de fall dir tredje mans anvindning av kinnetecknet
skadar eller kan skada en av varumaérkets funktioner, oberoende av om det ror sig om funktionen att
ange ursprunget for den vara eller tjanst som avses med varumairket eller ndgon annan av dess
funktioner.” De andra funktionerna #r bland annat att garantera varans eller tjinstens kvalitet samt
kommunikations-, investerings- och reklamfunktionerna.

69. Det kan under alla forhallanden konstateras att domstolen alltid tar upp det skyddade tecknets
anviandning. Eftersom jag i forevarande mal menar att det i sjilva verket inte har skett nagon
anviandning av Mitsubishivarumirkena, anser jag att det inte dr nddvéindigt att behandla tvisten
rorande den eventuella skadan pa varumérkenas funktioner, vilken bara har betydelse om varumirkena
anvands.

70. Om det ddremot dr sa att forfaranden som det som hédr &ar féremal for provning kan anses utgora
en sadan anvidndning som varumérkesinnehavaren kan forbjuda, skulle det vara lampligt att préva om
varumirkets funktion att ange varornas ursprung har skadats.” Det skulle snarast vara en faktisk
omstidndighet som det ankommer pa den hdnskjutande domstolen att prova, varvid det maste beaktas
att konsumenterna i allménhet bestar av fackmén som har en storre urskiljningsformaga, med hansyn
till gaffeltruckarnas sérskilda karaktir, vilka anvinds i lagerverksamhet och liknande verksamhet.*

71. En uppgift som den hanskjutande domstolen namner i beslutet att begira forhandsavgorande kan
ha betydelse hédr: om konsumenterna fortfarande uppfattar det som att varorna hédrstammar fran
Mitsubishi, sdisom den hanskjutande domstolen anger (i den andra tolkningsfragan), trots ommarkning
av varorna, rader det sannolikt inte osikerhet om vilket féretag varorna harstammar fran.*

C. Varornas héinforande till tullagerforfarandet

72. Av vad som hittills redovisats drar jag slutsatsen att avldgsnandet av ett tecken fran en viss vara
inte utgor en anvdndning av ett varumarke som kréver tillstand fran varumirkesinnehavaren. Om ett
annat tecken anbringas pa varan har varumairkesinnehavaren bara ratt att forhindra att den sldpps ut
pa marknaden om den nya mairkningen dr identisk med eller liknar det ursprungliga tecknet, vilket
det saknas uppgift om att sa skulle vara fallet i forevarande mal.

52 Dom av den 23 mars 2010, Google France och Google (C-236/08—C-238/08, EU:C:2010:159), punkt 79, och dom av den 22 september 2011,
Interflora och Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604), punkt 38. Min kursivering.

53 Dom av den 12 juli 2011, L'Oréal m.fl. (C-324/09, EU:C:2011:474), punkt 58.

54 Hirmed avses funktionen att varumirket "gor det mojligt att sakerstilla att den vara eller tjanst som avses med miérket harrér fran ett visst
foretag och saledes gor det mojligt att sdrskilja denna vara eller tjanst fran andra foretags varor och tjanster”. Dom av den 6 mars 2014,
Backaldrin Osterreich The Kornspitz Company (C-409/12, EU:C:2014:130), punkt 20 och dér angiven praxis.

55 Se, for ett likande resonemang, beslut av den 6 februari 2009, MPDV Mikrolab/harmoniseringskontoret (C-17/08 P, EU:C:2009:64),
punkterna 28 och 29.

56 Dom av den 25 januari 2007, Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55), punkt 24.
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73. Om det forhaller sig pa detta sitt dr problemen rorande tillimpningen av tullagstiftningen i sjilva
verket av betydligt mindre intresse i forevarande mal. Sa ldnge varorna ér placerade i tullager kan det i
princip inte ske nagot intrang i varumérkesréttigheterna inom unionen. Dessutom uppkommer
fragorna rorande den forsta saluforingen av varorna i EES, i varumarkesrittsligt hdnseende, bara nér
det ror sig om varor som ar forsedda med ett sirskiljande tecken i vilket innehavaren anser att det har
skett ett intrang. Om varorna daremot inte har nagot sadant tecken, kan varumérkesinnehavaren inte
lingre gora géllande den ritten (ddremot eventuellt aberopa andra grunder).

74. Under alla forhallanden ska jag i andra hand uttala mig om de ovriga argument som anforts.

1. Pdstdendet om bedrdgeri

75. Mitsubishi har gjort géllande att ommairkningen asidosdtter dess rétt att kontrollera den forsta
saluforingen av de varor som ér forsedda med Mitsubishis varumirke,” eftersom syftet med den bara
ar att kringga eller neutralisera denna rétt. Till stod for denna uppfattning har Mitsubishi héanvisat till
domen i mélet TOP Logistics m.fl.**

76. Att det skulle foreligga rattsmissbruk &r inte latt att bevisa. I sjdlva verket har den hidnskjutande
domstolen inte ens formulerat sina fragor sa. Eftersom den hanskjutande domstolen har utvidgat den
forsta fragan (om avldgsnande av varumirkena) till att omfatta import och utsldppande av varorna pé
marknaden i EES efter att de har forsetts med ny markning, foreligger det inget hinder for att prova
huruvida tullagstiftningen kan ha anvénts pa ett bedraglig vis i forevarande fall.

77. Domstolen har slagit fast att unionsrétten inte kan &beropas pa ett sitt som dr bedragligt eller
utgor missbruk.” For att sd ska anses vara fallet ska det foreligga

— ’vissa objektiva forhéallanden av vilka det framgar att maélet med unionslagstiftningen inte har
uppnatts, trots att de villkor som foreskrivs i denna lagstiftning formellt sett har uppfyllts”,

— 7en avsikt att erhalla en forman som foljer av unionsbestimmelserna genom att konstruera de

omstindigheter som krivs for att fi forméanen”.

78. Aven om Duma och GSI kan féra in de gaffeltruckar som ursprungligen tillverkats av Mitsubishi i
EES genom att avldgsna Mitubishivarumérkena och anbringa sina egna, sa gor de det genom att
anpassa dem till de tekniska krav som foreskrivs i unionsratten. Det ska dessutom betonas att de inte
forsoker sélja dem genom att exponera den tillverkarens varumirke (eller andra sirskiljande tecken),
utan sina egna.

79. Duma och GSI ésidositter saledes inte varumarkesinnehavarens rétt, vilken géller sa linge de varor
som fors in fortfarande &r forsedda med dennes varumirke. Detta foljer av artikel 5.3 ¢ i
direktiv 2008/95 (”[a]tt importera eller exportera varor under tecknet”).®

57 Mitsubishi har hénvisat till dom av den 1 juli 1999, Sebago och Maison Dubois (C-173/98, EU:C:1999:347), punkt 21, och dom av den
20 november 2001, Zino Davidoff och Levi Strauss (C-414/99-C-416/99, EU:2001:617), punkt 33.

58 Dom av den 16 juli 2015 (C-379/14, EU:C:2015:497), punkt 48: "alla dtgirder som vidtas av tredje man och som hindrar innehavaren av ett
varumirke som &r registrerat i en eller flera medlemsstater fran att utéva den ritt att kontrollera det forsta utslippandet pa marknaden inom
EES av de varor som ér forsedda med varumdrket ... [dr] dgnad att skada varumirkets ursprungsangivelsefunktion. Verkan av att varor
importeras utan den aktuella varumirkesinnehavarens tillstand och att de forvaras i ett skatteupplag i avvaktan pa att de sliapps ut pa
marknaden i unionen ar att varumérkesinnehavaren frantas mojligheten att kontrollera det sitt pa vilket varor forsedda med dennes varumarke
for forsta gdngen slapps ut p4 marknaden inom EES”.

59 Dom av den 17 juli 2014, Torresi (C-58/13 och C-59/13, EU:C:2014:2088), punkt 42 och dir angiven réttspraxis.

60 Dom av den 28 januari 2015, OBB Personenverkehr (C-417/13, EU:C:2015:38), punkt 56 och dir angiven rattspraxis.

61 Min kursivering.
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80. Hinvisningen till domen TOP Logistics m.fl.** hjélper i sjilva verket inte Mitsubishi. I domen
ndmns varumadrkesinnehavarens rétt att kontrollera det forsta utslippandet av varor forsedda med
detta varumdrke pa marknaden inom EES. I det malet hade varorna &vergatt till fri omsdttning och
darefter hanforts till ett uppskovsforfarande for punktskatter, vilket inte &ar fallet har. Vidare kan
Dumas och GSI:s sdtt att forfara med gaffeltruckarna eventuellt omfattas av artikel 531 i
tillampningsforeskrifterna for tullkodexen, enligt vilken varor bland annat far underga de vanliga

formerna av hantering som utgérs av “anbringande, borttagande och @ndring av mirken”.*

81. Sammanfattningsvis anser jag inte att motparterna har gjort sig skyldiga till rattsmissbruk, av
foljande skal:

— Naér varorna hanfors till tullagerforfarandet har éndringen av dem ett legitimt syfte (att anpassa dem
till de tekniska kraven) och i rittsligt hanseende befinner sig varorna dnnu inte i EES.

— Innehavaren av dessa varumairken far inte motsitta sig att varorna o6vergar till fri omséttning, for
konsumtion i EES, om konsumenterna inte kan uppfatta deras varumérken som siadana.

— Under sadana forhallanden &r varumérkesinnehavarens situation snarast jamférbar med den som
foreligger vid direktimport av varorna efter att varumirkena avldgsnats och nya mirken anbringats
utanfor EES.

2. Anvdndningen i ndringsverksamhet av de varor som har placerats i tullager

82. Aven om kommissionen inte kan se att det foreligger rittsmissbruk anser den att om det hade
funnits skal att anta att varorna skulle kunna avledas till konsumenter i EES, skulle det ha kunnat
foreligga en anvindning i ndringsverksamhet och darmed ett intrang i varumérkesritten, trots att
varorna har placerats i tullager.® Till stéd fér denna uppfattning har kommissionen hénvisat till ndgra
av domstolens domar.

83. De tre domar som kommissionen nimner handlade om pirattillverkade (kopior eller imitationer)
eller varumaérkesforfalskade (varumérket hade anbringats pa varor som inte hade tillverkats av
varumirkesinnehavaren) varor® eller originalvaror som hade kvar tillverkarens varumirke, som kom
fran tredjeland och hénforts till ett suspensivt arrangemang. I samtliga dessa fall handlade
tolkningsfragorna om huruvida varumairkesinnehavaren hade rdtt att motsdtta sig forséljning (eller
utbjudande till forséljning) medan varorna omfattades av det suspensiva arrangemanget, pa grund av
risken for att de skulle slappas ut pd marknaden i EES.®

84. Det framgar av de uppgifter som den hénskjutande domstolen har ldmnat, att varorna i forevarande
maél inte hade sélts eller utbjudits till forséljning med tillverkarens tecken (Mitsubishi) i EES medan de
omfattades av tullagerforfarandet. I detta sammanhang éligger det dessutom varumairkesinnehavaren
att bevisa de sakomstdndigheter som gor att forbudsrétten (enligt artikel 5 i direktiv 2008/95 och
artikel 9 i forordning nr 207/2009) kan utovas och darmed bevisa antingen att icke-gemenskapsvaror
forsedda med hans varumirke har slappts i fri omsittning eller att sddana varor bjudits ut eller salts.

62 Dom av den 16 juli 2015 (C-379/14, EU:C:2015:497).

63 Jag anser inte att det dr nodvdndigt att gd ndrmare in pa denna punkt, eftersom tvisten inte omfattar betydelsen av artikel 531 i
tillimpningsforeskrifterna for tullkodexen.

64 Niarmare bestaimt dom av den 18 oktober 2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616), punkt 58, av dom den 12 juli 2011, L'Oréal m.fl.
(C-324/09, EU:C:2011:474), punkt 67, och dom av den 1 december 2011, Philips och Nokia (C-446/09 y C-495/09, EU:C:2011:796),
punkterna 57-62.

65 Se punkterna 31, 32, 41, 42 och 51 i dom av den 1 december 2011, Philips och Nokia (C-446/09 och C-495/09, EU:C:2011:796).

66 Punkterna 13-16 i dom av den 18 oktober 2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616), och punkterna 26-32 i dom av den
12 juli 2011, L’Oréal m.fl. (C-324/09, EU:C:2011:474).

67 Dom av den 18 oktober 2005, Class International (C-405/03; EU:C:2005:616), punkt 75.
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85. S& lange detta inte bevisas kan de varor som lagras enligt tullagerforfarandet inte anses gora
intrdng i industriella réttigheter enbart av det skilet.*® Sa linge de omfattas av det forfarandet far de
dessutom underga de vanliga former av hantering som ér tillaitna enligt artikel 141 i tullkodexen och
den ovanndmnda artikel 531 i dess tillimpningsforeskrifter.

86. Vidare berodde risken for att varorna skulle avledas till de europeiska konsumenterna i de tre
malen pd att de, nér det géllde utbjudande eller vidareforsiljning till kunder, skulle kunna ha forts in i
EES med den wursprungliga tillverkarens tecken, vilket forvisso skulle ha inneburit ett
varumirkesintrdng. Nagon saddan omstidndighet foreldg dédremot inte i fOrevarande mal: efter de
anpassningar (bland annat debranding och rebranding) som gjordes under tullagerforfarandet, skulle
varorna inte ha mott andra identiska varor pa marknaden som var forsedda med samma tecken.

87. Det fanns dessutom en mdjlighet att Duma skulle exportera de anpassade gaffeltruckarna till
tredjeland,® vilket under alla foérhillanden inte skulle ha péverkat innehavarens varumirkesritt, s&
linge truckarna inte dessforinnan hade &vergatt till fri omséttning. Att under sddana forhallanden
godta att varorna tas i beslag skulle ha inneburit en presumtion om varumérkesintrang som &r
oforenlig med den rittspraxis som redovisats ovan.

88. Kommissionen har endast sett till saluféringen av varorna,” utan att beakta huruvida de var
forsedda med varumadrket, vid den tidpunkt da de eventuellt fordes in i EES. Denna omstdndighet &r
enligt min uppfattning av betydelse. Den rittsliga fiktion som det innebér att de varor som placerats i
tullager inte befinner sig pa marknaden i EES, likstiller dessa varor med sadana som importerats direkt
fran tredjeland och som ocksad har mérkts om. I ett sddant fall skulle varumirkesinnehavaren inte
kunna vécka talan om varumairkesintrang for att stoppa dessa varor vilket ska tillimpas i forevarande
fall.

89. Om varumairkesinnehavaren inte fir motsitta sig inforsel i EES av hans egna varor, efter att de har
markts om av en tredje part utan hans tillstand, pd grund av att hans varumirke inte har anvints,
borde han med andra ord inte heller fa gora det ndr det giller hans originalvaror som undergatt
samma anpassning medan de var placerade i tullager och som per definition &r icke-gemenskapsvaror.

D. Det skydd som bestimmelserna om illojal konkurrens erbjuder

90. Utover vilseledande och jamférande reklam,”” har unionsritten delvis harmoniserat
bestimmelserna om illojal konkurrens nér det giller foretagens affirsmetoder i sina forbindelser med
konsumenterna.”

91. Daremot ar otillborliga affirsmetoder mellan néringsidkare for nérvarande inte foremal for nagon
sdrskild reglering pa unionsniva. For att motverka sadana metoder maste de nationella bestimmelser
som finns i varje medlemsstat tillimpas. Det gar inte att, sdsom kommissionen gjorde vid
forhandlingen, hiavda att det &r lampligt att utan vidare stirka varumérkesinnehavarens rattigheter pa

68 Dom av den 1 december 2011, Philips och Nokia (C-446/09 y C-495/09, EU:C:2011:796), punkt 56 och dar angiven réttspraxis.
69 Vid foérhandlingen bekriftade Duma att foretaget exporterar gaffeltruckar med dess varumarke till bland annat Marocko och Ryssland.
70 Punkt 27 i dess skriftliga yttrande.

71 Europaparlamentets och radets direktiv 2006/114/EG av den 12 december 2006 om vilseledande och jaimfoérande reklam (EUT L 376, 2006,
s. 21). Se, betriffande varumarken, bland annat artikel 4.

72 Europaparlamentets och radets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillborliga affirsmetoder som tillimpas av niringsidkare gentemot
konsumenter pd den inre marknaden och om dndring av radets direktiv 84/450/EEG och Europaparlamentets och radets direktiv 97/7/EG,
98/27/EG och 2002/65/EG samt Europaparlamentets och rédets forordning (EG) nr 2006/2004 (nedan kallat direktivet om otillborliga
affirsmetoder) (EUT L 149, 2005, s. 22).
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grund av avsaknaden av harmonisering av bestimmelser om illojal konkurrens mellan foretag i
unionen. Den successiva framvixten av den inre marknaden innebdr att det maste godtas att, i
avsaknad av atgédrder for att harmonisera de nationella lagstiftningarna, det ar legitimt med skillnader
dem emellan till dess att situationen atgiardas genom lagstiftningsatgéarder fran unionens sida.

92. Dessutom framgéar det av skdl 13 i direktiv 2008/95 att medlemsstaterna dar bundna av
Pariskonventionen, i vilken det i artikel 10 bis foreskrivs att de &r skyldiga att sdkerstilla ett
verkningsfullt skydd mot illojal konkurrens.” Det &r séledes rimligt att forvinta sig att samtliga
medlemsstater, trots skillnaderna dem emellan, har lagbestimmelser for detta @ndamal.

93. Det finns medlemsstater” som har utstrickt tillimpningen av bestimmelserna i direktivet om
otillborliga affirsmetoder till att omfatta forbindelser néringsidkare emellan. I sjdlva verket skulle
enligt det direktivet ett avldgsnande av ett varumaérke fran en vara och att ersitta det med ett annat,
sannolikt och beroende pa omstindigheterna, antingen kunna omfattas av generalklausulen i
artikel 5.1 (som “otillborlig affirsmetod”) eller av punkt 4 a i samma artikel (som ”vilseledande
metod”).

94. 1 andra rittsordningar, sidsom den tyska, tenderar doktrinen att betrakta debranding och
rebranding av varor som handlingar som i princip &r dgnade att hindra konkurrensen
(Wettbewerbsbehinderung), ndrmare bestimt forséljning (Absatzbehinderung) och reklam
(Werbebehinderung).”

95. Genom att fora in dessa hénvisningar forsoker jag inte ge mig in i de mojligheter som inom ramen
for den nationella ritten kan finnas for den hénskjutande domstolen att kvalificera det forfarande som
malet géller. Jag vill bara 6ppna upp det perspektiv fran vilket man kan skonja processuella reaktioner
mot ett agerande som eventuellt ér rittsstridigt, bortom den egentliga varumirkesritten.”

V. Forslag till avgorande

96. Mot bakgrund av vad som ovan anforts foreslar jag att domstolen besvarar de tolkningsfragor som
Hof van beroep Brussel (Appellationsdomstolen i Bryssel) har stillt pa foljande satt:

Att tredje man avldgsnar de tecken som har anbringats pa vissa varor, utan innehavarens tillstand,
utgor inte nagon anvindning av varumérket i den mening som avses i artikel 5 i Europaparlamentets
och radets direktiv 2008/95/EG om tillndrmningen av medlemsstaternas varumarkeslagar och artikel 9
i radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumérken, nir

— dessa varor dessforinnan inte har slippts ut pa marknaden i Europeiska ekonomiska
samarbetsomradet, eftersom de har placerats i ett tullager, dir de har anpassats for att uppfylla
unionens tekniska krav, och

73 Se punkt 14 i detta forslag till avgérande.

74 Genom den spanska lagen 29/2009 av den 30 december 2009 om éndring av bestimmelserna om illojal konkurrens och reklam for att forbéttra
skyddet for konsumenter och anvindare (ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y
de la publicidad para la mejora de la proteccién de los consumidores y usuarios) (BOE nr 315 av den 31 december 2009, s. 112039) inférs “ett
enhetligt regelverk om otillborligheten av vilseledande och aggressiva handlingar, ddr samma korrigeringsniva kan kravas oberoende av om de
riktar sig till konsumenter eller néringsidkare”.

75 Se, Fezer, K-H., Markenrecht, 4 uppl, CH. Beck, Miinchen, 2009, s. 249, punkterna 87 och 88, samt Hacker, F., i Strébele, P./Hacker, F.,
Markengesetz — Kommentar, 9 uppl., Carl Heymanns, Kéln, 2009, s. 48, punkt 62. I bada dessa verk finns hénvisningar till tyska domstolars
praxis.

76 Aven om den hinskjutande domstolen inte har stillt ndgon fraga rérande detta, har Mitsubishi gjort gillande att dess talan mot Duma och GSI
dven, i andra hand, bygger pa de belgiska bestimmelserna om illojal konkurrens.
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— avldgsnandet av tecknen gors i syfte att importera eller marknadsfora dessa varor i Europeiska
ekonomiska samarbetsomradet forsedda med ett (nytt) varumiérke, som skiljer sig fran det
ursprungliga.
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