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FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT
GIOVANNI PITRUZZELLA
foredraget den 16 juni 2022

Mal C-175/21

Harman International Industries, Inc.
mot
AB SA

(begédran om forhandsavgorande fran Sad Okregowy w Warszawie (Regionala domstolen i
Warszawa, Polen))

"Begdran om forhandsavgérande — Artiklarna 34 och 36 FEUF — Fri rorlighet for varor —
EU-varumirke — Forordning (EU) 2017/1001 — Artikel 15 — Konsumtion av de réttigheter som
ar knutna till ett EU-varumirke — Bevisborda — Effektivt domstolsskydd”

1. Hur gors avvdagningen mellan skyddet av varumairkesinnehavaren och skyddet av
aterforséljaren av varorna, som har gjort géllande att varumarkesréttigheterna har konsumerats, i
en talan vickt av varumirkesinnehavaren om forbud mot distribution av varor som inte har
auktoriserats? Kan varumirkesinnehavaren underforstatt anses ha samtyckt till att varorna
slipps ut pa marknaden inom EES? Ar det faktum att domslutet formuleras i allmidnna ordalag
och att faststéllandet av vilka varor som har slappts ut pa marknaden inom EES skjuts upp till
dess att avgorandena verkstills forenligt med principen om ett effektivt domstolsskydd? Hur ska
bevisbordan fordelas?

I. Tillampliga bestaimmelser

A. Unionsrdtt
2. Tartikel 9 i férordning 2017/1001? faststills f6ljande:

”1. Registreringen av ett EU-varumairke ger innehavaren en ensamratt.

3. Foljande handlingar far sarskilt forbjudas ...:

' Originalsprék: italienska.
*  Europaparlamentets och radets férordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumairken (EUT L 154, 2017, s. 1).

SV

ECLLEU:C:2022:481 1




FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT PITRUZZELLA — MAL C-175/21
HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIES

b) Att utbjuda varor till forsdljning, marknadsféra dem eller lagra dem for dessa d&ndamal eller
utbjuda eller tillhandahélla tjanster under tecknet.

c) Attimportera eller exportera varor under tecknet.

»

3. Tartikel 15.1 i forordning 2017/1001 stadgas fdljande:

"Ett EU-varumarke ger inte innehavaren rétt att forbjuda anvdndningen av EU-varumaérket for
varor som av innehavaren eller med innehavarens samtycke har sldppts ut pa marknaden under
varumaérket i Europeiska ekonomiska samarbetsomradet.”

4. I artikel 129.3 i forordning 2017/1001, under rubriken "Tillimplig lag”, anges f6ljande:

"Om inte annat foreskrivs i denna forordning ska domstolen fér EU-varumairken tillimpa de
rattegangsregler som giller i frdga om ett nationellt varumarke i den medlemsstat ddr domstolen
har sitt site.”

5. Tartikel 3.2 i direktiv 2004/48° stadgas foljande:

”Atgirderna, forfarandena och sanktionerna skall ocksa vara effektiva, proportionella och
avskriackande och skall tillimpas sa att hinder for lagenlig handel inte uppkommer och sa att
missbruk inte sker.”

B. Polsk lagstiftning

6. I artikel 325 i ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postepowania cywilnego (lagen av
den 17 november 1964, civilprocesslagen) (konsoliderad lydelse: Dziennik Ustaw, 2019, position
1460, i éndrad lydelse) (nedan kallad civilprocesslagen) faststills foljande:

"Domslutet ska innehélla domstolens namn, domarnas namn, justitiesekreterarens namn och den
allmédnna aklagarens namn, om den sistndmnda har deltagit i férfarandet, tidpunkten och platsen
for forhandlingen och for meddelandet av domen, parternas namn, saken i malet och
domstolsavgorandet angdende parternas yrkanden.”

7. Artikel 758 i civilprocesslagen ger Sady Rejonowe (distriktsdomstolarna) och de
forrattningsmén som &r knutna till dessa domstolar befogenhet att genomfora verkstalligheten.

8. Artikel 767.1 och 767.2 i civilprocesslagen har foljande lydelse:

”1 Savida lagen inte foreskriver ndgot annat kan de av forrattningsmannen vidtagna
verkstillighetsatgidrderna overklagas vid behorig Sad Rejonowy (distriktsdomstol). Ett
overklagande kan dven omfatta forriattningsmannens underlatenhet att utfirda ett dokument.
Overklagandet prévas av domstolen inom vars domkrets férrittningsmannen har sitt kontor.

3

Europaparlamentets och radets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om sikerstillande av skyddet for immateriella réttigheter
(EUT L 157, 2004, s. 61).
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2. Overklagandet kan inges av en part eller av en annan person vars rittigheter har dsidosatts eller
hotats av forrattningsmannens atgérd eller underlatenhet.

»

9. Iartikel 843.3 i civilprocesslagen faststills foljande:

"I overklagandet ska klaganden redogdra for alla invdndningar som kan framstillas i detta skede.
Klaganden forlorar annars rétten att gora dem géillande vid néasta skede i forfarandet.”

10. I artikel 1050.1 och 1050.3 i civilprocesslagen anges foljande:

”1. Nar svaranden é&r skyldig att utfora en handling som inte kan utfoéras av en annan person och
vars fullgorande &r helt beroende av svarandens vilja, ska domstolen inom vars domkrets
handlingen ska utféras — pa kiarandens yrkande och efter att parterna beretts tillfille att yttra sig
— faststélla en frist inom vilken svaranden ska utfora handlingen och vidare utfarda vite gentemot
svaranden om denne inte utfér handlingen inom den faststéllda fristen.

3. Om den faststillda fristen, inom vilken svaranden ska utféra en handling, har 16pt ut utan att
svaranden har utfort handlingen ska domstolen pa kdrandens yrkande utfirda vite gentemot
svaranden och samtidigt faststélla en ny frist for fullgérandet av handlingen, atfoljt av ett storre
vite om handlingen inte utfors.”

11. T artikel 1051.1 i civilprocesslagen stadgas foljande:

"Nér svaranden dr bunden av skyldigheten att inte utfora en handling eller att inte hindra
kdrandens handlingar ska domstolen inom vars domkrets svaranden inte har fullgjort sin
skyldighet — pa kdarandens yrkande och efter att parterna beretts tillfille att yttra sig och efter att
ha konstaterat att svaranden inte har fullgjort sin skyldighet — utfirda vite gentemot svaranden.
Domstolen ska ga till viga pa samma sétt vid ett nytt yrkande av kdranden.”

II. De faktiska omstindigheterna, det nationella malet och tolkningsfragan

12. Harman International Industries, Inc. (nedan kallat Harman International Industries), med
sate i Stamford (Forenta staterna), dr innehavare av EU-varumirken som har registrerats under
nummer 001830967, 005336755, 015577621, 003191004, 003860665, 0150221652,
001782523, 005133251 och 009097494,

13. Harman International Industries produkter (ndmligen audiovisuell utrustning, bland annat
hogtalare, horlurar och audiosystem) som har forsetts med ndmnda varumirken distribueras i
Polen av ett enda bolag. Harman International Industries har med detta bolag ingatt ett
distributionsavtal och det dr medelst detta bolags forsorg som Harman International Industries
varor siljs i elektronikbutiker till slutkunderna.

14. Harman International Industries anvander sig av varubeteckningssystem for sina varor. Det &r

utifran dessa beteckningar enligt den hdnskjutande domstolens uppfattning inte alltid mojligt att
avgora huruvida en viss vara var avsedd for marknaden inom Europeiska ekonomiska
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samarbetsomradet (EES). Detta da beteckningarna pa en del av de varuexemplar som har forsetts
med Harman International Industries varumérken inte anger den plats dér varan for forsta gangen
har sldppts ut pa marknaden med Harman International Industries samtycke, eftersom det inte
finns nagra forkortningar for territorier. Vissa av de pa forpackningarna angivna beteckningarna
forekommer saledes savil pa forpackningarna for de varuexemplar som ska slippas ut pa
marknaden inom EES som pa forpackningarna for de varuexemplar som ska slippas ut pa
marknaden utanfér EES. Vad avser dylika varuexemplar ar det — for att kunna identifiera vilken
marknad som de dr avsedda for — nodviandigt att anvidnda ett for Harman International
Industries tillgdngligt it-verktyg. Dari finns en databas med uppgifter om vilken marknad som ett
konkret varuexemplar var avsett for.

15. Bolaget AB SA, med site i Magnice (Polen), ér svarande i det nationella malet. AB SA idkar
ndringsverksamhet i form av distribution av elektronikvaror. AB SA saluférde pa den polska
marknaden varor som Harman International Industries hade tillverkat och forsett med sina
EU-varumirken. AB SA kopte in de aktuella varorna fran en annan leverantér dn den som
distribuerar varorna pa den polska marknaden och som Harman International Industries har
ingatt avtal med. AB SA har gjort géllande att denna leverantér hade givit forsdkringar om att
utslippandet pa den polska marknaden av nidmnda varor inte utgjorde nagot intrang i Harman
International Industries EU-varumirken, i och med att dessa varumirkesrittigheter hade
konsumerats till f6ljd av att Harman International Industries, eller ndgon annan med Harman
International Industries samtycke, tidigare hade slappt ut de EU-varumarkesforsedda varorna pa
marknaden inom EES.

16. Harman International Industries har véckt talan vid Sad Okregowy w Warszawie (Regionala
domstolen i Warszawa, Polen), i dess egenskap av domstol i forsta instans, och yrkat att nimnda
domstol ska forbjuda AB SA att gora intrding i Harman International Industries
EU-varumarkesrittigheter och dérvid forbjuda saluféring, marknadsfoéring, import, utbjudande
till forsaljning, reklam och lagerhallning av hogtalare och horlurar jamte forpackningar f6r sddana
varor, som har forsetts med atminstone ett av Harman International Industries EU-varumérken
och som inte tidigare har slédppts ut pa marknaden inom EES av Harman International Industries
eller av annan med Harman International Industries samtycke. Harman International Industries
har dessutom yrkat att nimnda domstol ska forplikta AB SA att aterkalla eller forstora sddana
hogtalare och horlurar samt varornas forpackningar.

17. AB SA har bestritt Harman International Industries talan och &beropat principen om
konsumtion av de réttigheter som &r knutna till ett EU-varumaérke. Till stod for sitt forsvar har
AB SA huvudsakligen hénvisat till leverantorens forsakran om att de aktuella varorna redan hade
slappts ut pa marknaden inom EES.

18. I detta sammanhang har den hénskjutande domstolen pépekat att Harman International
Industries varubeteckningssystem inte gor det majligt att avgora huruvida varorna var avsedda for
EES. Av denna anledning kan en svarande inte styrka att ett varuexemplar med Harman
International Industries EU-varumérke har slippts ut pd marknaden inom EES av Harman
International Industries eller med dess samtycke. Svaranden kan visserligen vénda sig till sin
leverantor, men enligt den héanskjutande domstolens uppfattning &r det inte sannolikt att
svaranden far nagra anvindbara upplysningar om fran vem leverantoren har fatt de aktuella
varuexemplaren eller vilka réttssubjekt som ingar i varuexemplarens leveranskedja i Polen,
eftersom leverantorerna som regel inte vill r6ja sina leveranskallor for att inte forlora kunder.

4 ECLI:EU:C:2022:481



FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT PITRUZZELLA — MAL C-175/21
HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIES

19. Mot denna bakgrund har den hénskjutande domstolen erinrat om att de polska domstolarnas
praxis att anvdnda den allmdnna formuleringen "varor som forsetts med kidrandens varumarken
och som inte tidigare slappts ut pa marknaden i [EES] av kdranden (EU-varumérkesinnehavare)
eller med dennes samtycke” i ett domslut dér talan vinner bifall gér det mycket svart att utdva
ratten till forsvar och skapar osdkerhet om hur lagstiftningen ska tillampas. Enligt den
hanskjutande domstolens uppfattning far detta sitt att formulera domslutet i avgérandena som
direkt foljd att det i praktiken dr omojligt att verkstélla ett avgorande enbart pa grundval av
domslutet.

20. Oavsett om svaranden efterkommer avgorandet frivilligt eller om det verkstélls av den
behoriga verkstillande myndigheten ar det for att kunna verkstélla avgorandet i praktiken
nodvéndigt att inhdmta ytterligare upplysningar fran varumairkesinnehavaren eller svaranden for
att identifiera de specifika EU-varumarkesforsedda varuexemplaren.

21. Det kravs narmare bestamt att kdranden tillika varumarkesinnehavaren samarbetar for att fa
tillgang till den databas som innehaller de nédvandiga upplysningarna for att kunna identifiera
varorna.

22. Det framgar vidare av skélen till beslutet att begira forhandsavgorande att praxis i samband
med verkstillighet av domstolsavgdranden vars domslut dr formulerat i allménna ordalag inte ar
entydig och varierar beroende pad hur den dom som ska verkstillas dr beskaffad. Vidare kan
ndmnda praxis i méanga fall dven leda till att varor som &r i omlopp beldggs med kvarstad utan att
ensamrétten till ett varumérke har varit foremal for nagot intrdng. I praktiken kan ndmnda praxis i
sjalva verket medfora att det skydd som ensamritten till ett EU-varumairke ger utokas till att
omfatta varor for vilka denna ensamritt har konsumerats.

23. Dessutom vicker ndmnda praxis ytterligare osdkerhet betrdffande parternas processuella
garantier i mal som ror skyddet av den ensamritt som ar knuten till ett EU-varumaérke. Det
framgar namligen av beslutet att begira forhandsavgorande att det d&r mycket svart for svaranden
att i en tvist vid en domstol styrka att kiranden eller annan med kérandens samtycke har slappt ut
ett visst varuexemplar pd marknaden inom EES.

24. Enligt den polska lagstiftningen innebdr detta, vilket den hinskjutande domstolen har
papekat, att de rédttsmedel som star svaranden till buds inom ramen f{or interimistiska
forfaranden avseende skyddsatgérder och verkstillighetsforfaranden, det vill sdga att 6verklaga de
av forrattningsmannen vidtagna verkstallighetsatgédrderna och att invinda mot verkstélligheten,
inte pa ett effektivt sitt kan anvidndas for att bestrida det sitt pa vilket den verkstillande
myndigheten har verkstéllt domen, det vill sdga att pa ett effektivt sdtt identifiera de
varuexemplar som ska undantas fran exekutiva atgérder.

25. Mot bakgrund av samtliga ovannamnda 6vervdganden dr den hénskjutande domstolen
tveksam till huruvida de polska domstolarnas praxis ér forenlig med principerna om fri rorlighet
for varor och konsumtion av de réttigheter som &r knutna till ett EU-varumérke samt med
skyldigheten for medlemsstaterna att faststélla de mojligheter till 6verklagande som behdvs for
att sikerstilla ett effektivt domstolsskydd.
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26. Sad Okregowy w Warszawie (Regionala domstolen i Warszawa, Polen) har mot denna
bakgrund vilandeférklarat malet och stillt foljande tolkningsfraga till domstolen:

”Ska artikel 36 andra meningen FEUF, jamford med artikel 15.1 i Europaparlamentets och radets
forordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumirken och med artikel 19.1 [andra
stycket] i fordraget om Europeiska unionen, tolkas sa, att dessa bestimmelser utgor hinder for
rattspraxis frain medlemsstaternas nationella domstolar i det att dessa domstolar

— da de bifaller varumérkesinnehavares yrkanden om forbudsforeldggande avseende import,
utslippande pad marknaden, saluféring och reklam avseende varor som forsetts med
EU-varumairket, yrkanden om foreldggande om aterkallande av sadana varor eller yrkanden
om foreldggande om forverkande av sddana varor,

— da de i ett interimistiskt forfarande avseende sdkerhetsatgirder forordnar att de varor som
forsetts med EU-varumairket ska beldggas med kvarstad,

i sina domstolsavgéranden hénvisar till 'varor som inte sldppts ut pd marknaden inom Europeiska
ekonomiska samarbetsomradet av varumirkesinnehavaren eller med dennes samtycke', vilket
innebér att det ankommer pa den verkstidllande myndigheten att utifran det allmént formulerade
domstolsavgorandet avgora vilka EU-varumérkesforsedda varor som omfattas av meddelade
forelagganden eller forbud (det vill sdga vilka varor som inte slippts ut pd marknaden inom
Europeiska ekonomiska samarbetsomradet av varumairkesinnehavaren eller med dennes
samtycke), och denna myndighet dédrvidlag utgar fran varumarkesinnehavarens pastaenden eller
fran de verktyg som varumairkesinnehavaren tillhandahallit (inbegripet it-verktyg och databaser)
medan svaranden inte har ndgon mojlighet eller endast begrinsad sadan att vid domstol bestrida
den verkstdllande myndighetens bedomning inom ramen for en faststillelsetalan, pa grund av
beskaffenheten hos de rattsmedel som star svaranden till buds inom ramen for interimistiska
forfaranden avseende sikerhetsatgarder och verkstallighetsforfaranden?”

III. Rittslig bedomning

A. Inledande éverviiganden

27. Den hénskjutande domstolen har stillt sin enda tolkningsfraga, som avser graden av precision
i formuleringen av domslutet i en dom om konsumtion av varumirkesrittigheter enligt
artikel 15.1 i forordning 2017/1001, for att fa klarhet i huruvida det kan sikerstillas bade fri
rorlighet for varor och ett effektivt domstolsskydd av en aterforsialjare mot vilken
EU-varumarkesinnehavaren har véckt talan pa grund av det péastddda otillaitna utslappandet av
varumaérkesskyddade varor pa marknaden inom EES.

28. Den hinskjutande domstolen anser ndrmare bestamt att ett allmént formulerat domslut inom
ramen for en faststdllelsetalan gor det orimligt svart for aterforséljaren av varorna, som ar
svaranden i malet, att utdva rdtten till forsvar. Detta vdcker fragan om férdelningen av
bevisbordan i malet, i synnerhet i samband med att domstolsavgorandet verkstills, &ven mot
bakgrund av den berdérda medlemsstatens processrittsliga system enligt vilket svaranden
underkastas strdnga krav om denne vill invinda mot verkstilligheten. Enligt den hdnskjutande
domstolens uppfattning &ér ett sadant system inte dgnat att erbjuda svaranden ett effektivt
domstolsskydd.
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29. Harman International Industries, AB SA, den polska regeringen och Europeiska
kommissionen har inkommit med skriftliga yttranden.

30. Harman International Industries har gjort gillande att tolkningsfragan ska besvaras nekande,
eftersom alla andra losningar skulle vara i strid med regeln om konsumtion av
varumadrkesrattigheter. Harman International Industries har ndrmare bestdmt bestritt den
hianskjutande domstolens beskrivning av de faktiska omstandigheterna och tolkning av den polska
lagstiftningen. Om de losningar iakttas som den hénskjutande domstolen har foreslagit — bland
annat att varuméarkesinnehavaren ér skyldig att noggrant ange “mérkning eller serienummer” pa
varorna — anser Harman International Industries att det foreligger en diskriminering av de
ndringsidkare vars varumaérke har varit foremal for intrang, eftersom en sadan skyldighet varken
foreskrivs i unionsrétten eller i den nationella lagstiftningen.

31. Harman International Industries har &ven bestritt argumentet att det har en
ensamaterforsiljare av sina varor pa den polska marknaden och anser foljaktligen att det inte
vore acceptabelt att vinda pa bevisbordan, sasom fastslagits i domen Van Doren + Q*, eftersom
det — med undantag for fall med ett exklusivt distributionssystem — ankommer pa svaranden att
bevisa att kiranden har samtyckt till att varorna slapps ut pa marknaden utanfor EES.

32. AB SA, den polska regeringen och kommissionen dr diremot av den uppfattningen att
tolkningsfragan ska besvaras jakande.

33. AB SA och den polska regeringen instimmer i den hénskjutande domstolens beskrivning av
de faktiska omstdndigheterna. AB SA har bland annat gjort gillande att varje dom meddelad av
en domstol ska innebdra att svaranden kan efterkomma den frivilligt utan att behova inhdmta
upplysningar fran kdrandens databaser som svaranden inte har tillgdng till. Detta praktiska
problem kan enligt AB SA losas genom att det infors ett enhetligt varubeteckningssystem som
innebdr att malmarknaden ska anges pa varuexemplaren.

34. Eftersom de allmédnna reglerna om foérdelning av bevisbordan i mal om varumarkesintrang i
vissa fall de facto kan leda till en restriktion av den fria rorligheten for varor anser den polska
regeringen att en justering dédrav kan vara motiverad vid tillimpningen av principerna i domen
Van Doren + Q. Den polska regeringen menar nidrmare bestimt att ovanndmnda principer
endast kan iakttas om bevisforfarandet helt genomférs av den domstol som provar malet i sak.

35. Kommissionen ar visserligen enig om att det d&r mdojligt att alagga varumérkesinnehavaren
bevisbordan for att det finns ett samtycke till att varorna slapps ut pa marknaden utanfor EES,
men anser att unionsrétten i princip inte utgor hinder for att det ankommer pa den verkstillande
myndigheten att avgora vilka EU-varumérksforsedda varor som omfattas av forelagganden och
forbud som har utfirdats av en domstol. Kommissionen har emellertid dven anfort att i enlighet
med principen om ett effektivt domstolsskydd forutsdtter en sddan 16sning att svaranden i
samband med interimistiska forfaranden avseende skyddsatgiarder och verkstéllighetsforfaranden
har tillgang till samtliga nodvéandiga rattsmedel for att kunna tillvarata sin ratt i malet.

36. Det framgar av riattegdngshandlingarna att tvisten i det nationella malet bland annat galler
parallellimport av "blandade” varor, det vill siga varor for vilka innehavarens ensamritt har
konsumerats, som far cirkulera fritt inom EES, och varor som é&r avsedda att saluféras utanfor
EES, vars saluféring inom EES gor intrang i innehavarens rattigheter.

* Dom av den 8 april 2003, Van Doren + Q (C-244/00, EU:C:2003:204).
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37. I detta sammanhang har den hinskjutande domstolen anfort att det dr mycket svart att skilja
mellan dessa bada varugrupper i samband med att varor belaggs med kvarstad och att det mycket
ofta dr varumirkesinnehavaren som forfogar 6ver de enda tillforlitliga upplysningarna for att
avgora var varorna har sliappts ut pa marknaden.

38. Ett allmént formulerat domslut, som begrénsar sig till att aterge artikel 15.1 i forordning
2017/1001, medfor de facto att faststdllandet av den plats ddr varorna har slippts ut pa
marknaden skjuts upp till verkstillighetsskedet. Att faststdllandet skjuts upp till dess att
domstolsavgorandet verkstdlls dr problematiskt eftersom det framgar av beslutet att begira
forhandsavgorande att svarandens processuella réttigheter enligt den polska lagstiftningen ar
mycket begriansade i samband med exekutiva atgidrder. Detta beror bland annat pa att
EU-varumirkesinnehavaren maste involveras. Den omstindigheten att det krdvs att kdranden
tillika varumérkesinnehavaren samarbetar innebar att svaranden tillika aterforséljaren av varorna
inte effektivt och sjalvstindigt kan tillvarata sina intressen i malet.

39. Jag kommer i min prévning att fokusera pa foljande tva aspekter som jag anser vara
grundldggande for att besvara den hénskjutande domstolens tolkningsfriga: dels principen om
konsumtion av varumairkesrattigheter da det giller bestaimmelser angaende fri rorlighet for varor,
dels ett effektivt domstolsskydd av svaranden tillika aterforséljaren av varorna, badde med avseende
pa det allmént formulerade domslutet och fordelningen av bevisbordan.

B. Konsumtion av de rdttigheter som dr knutna till ett EU-varumdrke och fri rorlighet av
varor: Begreppet samtycke

40. Som bekant har artikel 15.1 i forordning (EU) 2017/1001 kodifierat® principen om
konsumtion av varumarkesrittigheter, enligt vilken innehavaren av ensamritten till ett tecken,
efter att en vara som dr forsedd med innehavarens varumirke har sldppts ut pd marknaden av
innehavaren eller med dennes samtycke, inte lingre kan gora gillande de réttigheter som ar
knutna till varumarket i syfte att forhindra vidareforséljning av denna vara.

41. Denna bestimmelse ér i huvudsak formulerad likadant som artikel 7 i direktiv 89/104/EEGS,
vilken kodifierade réttspraxis om principen om konsumtion av varumairkesrittigheter, och som
artikel 13 i forordning (EG) nr 40/947, vilken kodifierade rattspraxis om gemenskapsvarumarken.
Direktiv 89/104/EEG upphévdes genom direktiv 2008/95/EG, som i sin tur upphédvdes genom
direktiv (EU) 2015/2436%. Forordning (EG) nr 40/94 upphédvdes sedermera genom radets
forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumérken?®, vilken i sin tur
upphivdes genom férordning (EU) 2017/1001. Aven om artikel 15 i forordning 2017/1001 —
liksom artikel 15 i direktiv 2015/2436 — till viss del dr formulerad pa ett annat sitt dn de
bestimmelser som har upphéavts efter hand, anses domstolens tolkningar av tidigare gillande
texter fortfarande vara aktuella, eftersom de bada bestammelserna syftar till att gora en
avvigning mellan varumaérkesréttigheter och skyddet av den fria rorligheten for varor pa den inre
marknaden.

Langt fore harmoniseringen av lagstiftningen om immateriella rittigheter slog domstolen fast att innehavarens utévande av ensamritten,
om den inte omfattades av det skydd som sikerstills i konkurrenslagstiftningen (artikel 101.1 FEUF), skulle prévas mot bakgrund av
bestimmelserna om fri rérlighet for varor.

¢ Rédets forsta direktiv av den 21 december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumérkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk
specialutgava, omrade 13, volym 17, s. 178).

7 EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgava, omrade 17, volym 2, s. 3.
8 EUT L 336, 2015, s. 1.
° EUT L 78, 2009,s. 1.
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42. Den rittsliga grunden for denna princip dr att ensamritten endast innebér att innehavaren
kan bestaimma 6ver det forsta utslippandet av de varumaérkesforsedda varorna pa den aktuella
marknaden utan att skapa hinder eller restriktioner for att de varumarkesskyddade varorna sitts i
omlopp ytterligare. Sddana hinder eller restriktioner skulle i sjdlva verket vara oférenliga med
principen om fri handel.

43. Den namnda bestimmelsen ska ndmligen ldsas och tolkas mot bakgrund av artikel 36 FEUF "
daven med hénsyn tagen till att denna bestimmelse sékerstéller en fullstindig harmonisering'* av
reglerna om konsumtion av varumairkesréttigheter, i och med att den har kodifierat en stor del av
domstolens praxis med avseende pa den fria rorligheten for varor.

44. Foljaktligen far tillampningen av artikel 15.1 i forordning 2017/1001 pa inget sdtt beréttiga
eller motivera hinder f6r den fria rorligheten for varor och de facto vare sig aterinféra barridrer
mellan medlemsstaterna och tullgrinser som har avskaffats med den gemensamma marknaden
eller begrinsa parternas processuella garantier i mal som ror skyddet av den ensamrétt som &r
knuten till ett EU-varumarke.

45. Mot bakgrund av dessa dverviganden ska det bedomas huruvida — vilket den hdnskjutande
domstolen har foresprakat — de polska domstolarnas praxis att formulera domslutet i allménna
ordalag samtidigt som é&tskillnaden mellan varukategorierna endast tycks kunna ske baserat pa
upplysningar och databaser som kiranden forfogar 6ver kan utgora ett medel for godtycklig
diskriminering eller innefatta en fortackt begréinsning av handeln mellan medlemsstaterna i den
mening som avses i artikel 36 FEUF.

46. Inom den rittsliga ram som den hénskjutande domstolen har beskrivit kan denna praxis, om
an indirekt, namligen uppratthalla sddana restriktioner och utoka skyddet av ensamritten till ett
EU-varumarke till att omfatta varor for vilka denna ensamritt har konsumerats.

47. Domstolen har vid flera tillfallen slagit fast att artikel 36 FEUF*, och ddrmed férbudet mot
restriktioner for import och atgdrder med motsvarande verkan, fir medge undantag om dessa ar
motiverade for att skydda industriella dganderittigheter och kommersiella rattigheter. Eftersom

Se, for en detaljerad rekonstruktion av denna princip ur ett historiskt perspektiv, D. Sarti, Diritti esclusivi e circolazione dei beni, Milano,
1996, s. 17 och f6ljande sidor, samt s. 73 och foljande sidor.

" Dom av den 11 juli 1996, Bristol-Myers Squibb m.fl. (C-427/93, C-429/93 och C-436/93, EU:C:1996:282, punkt 27).
12 Se dom av den 16 juli 1998, Silhouette International Schmied (C-355/96, EU:C:1998:374, punkterna 25 och 29).

Domstolen har framjat fri rorlighet for varor genom tillimpning av fordragens bestimmelser om konkurrens: dom av den 13 juli 1966,
Etablissements Consten S.A.R.L. och Grundig-Verkaufs-GmbH/Europeiska ekonomiska gemenskapens kommission (56/64 och 58/64,
EU:C:1966:41), dom av den 29 februari 1968, Parke, Davis and Co./Probel, Reese, Beintema-Interpharm och Centrafarm (24/67,
EU:C:1968:11), och dom av den 18 februari 1971, Sirena S.r.l./Eda S.r.l. m.fl. (40/70, EU:C:1971:18).

For att uppnd dessa mal har domstolen inledningsvis anvint forbudet mot konkurrensbegrinsande avtal och direfter de nimnda
bestimmelserna om fri rorlighet fér varor, vid den tidpunkten i artikel 85 i EG-fordraget, nu i artikel 101 FEUF. Se dom av den
13 juli 1966, Etablissements Consten S.A.R.L. och Grundig-Verkaufs-GmbH/Europeiska ekonomiska gemenskapens kommission (56/64
och 58/64, EU:C:1966:41).

5 Se dom av den 31 oktober 1974, Centrafarm BV och Adriaan de Peijper/Winthrop BV (16/74, EU:C:1974:115), dom av den 23 maj 1978,
Hoffmann-La Roche & Co. AG/Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH (102/77, EU:C:1978:108), och
dom av den 4 oktober 2011, Football Association Premier League Ltd m.fl./QC Leisure m.fl. och Karen Murphy/Media Protection
Services Ltd (C-403/08 och C-429/08, EU:C:2011:631, punkt 94).
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forbudet paverkar utovandet av dessa rittigheter och inte deras forekomst fir undantag medges
ndr de "dr motiverade for att skydda de rattigheter som utgdr det sérskilda foremalet”'® for
dganderdtten .

48. Varumirkesinnehavaren ska sjélv sldppa ut®® eller ge sitt samtycke till att varje vara som é&r
forsedd med innehavarens varumirke slipps ut pd marknaden®. Likheten mellan de tva
situationerna — dir varumirkesforsedda varor antingen slipps ut pa marknaden av
varumdrkesinnehavaren eller med dennes samtycke — har gang pa gang bekréftats sedan de forsta
avgorandena dér principen om konsumtion slogs fast.

49. Huruvida samtycke foreligger utgor darfor en avgorande faktor for att faststilla nér skyddet
for immateriella rattigheter ska ge foretrade at principen om fri rorlighet for varor.

50. Vad giller definitionen av samtycke gav domstolen i domen Ideal Standard viktiga riktlinjer,
ndr den papekade att samtycket aldrig kan vara underforstatt.*

51. I domen Sebago slog domstolen med avseende pa direktiv 89/104/EEG om varumaérken fast

att "samtycke, i den mening som avses i artikel 7.1 i direktivet, endast foreligger om samtycke

lamnats for varje exemplar av den vara avseende vilken konsumtion gors géllande”.?

52. I domen i de forenade malen Davidoff och Levi Strauss®, som avsag direktiv 89/104,
bekriftade domstolen att definitionen av omfattningen av samtycket till utsldippandet pa
marknaden inom EES i den mening som avses i artikel 7.1 i direktiv 89/104 inte far 6verlatas till
medlemsstaternas nationella rdtt, eftersom det annars skulle fa till foljd att
varumadrkesinnehavarna fick ett varierande réttsligt skydd beroende pa den berérda lagen.

53. Nar det giller mojligheten att det ror sig om ett "underforstatt” samtycke har domstolen
preciserat att det bor faststillas pa vilka sdtt varumarkesinnehavaren kan ge sitt samtycke till
utslippandet pd marknaden inom EES och att samtycket maste uttryckas pa ett siatt som med

1 Se dom av den 31 oktober 1974, Centrafarm BV och Adriaan de Peijper/Winthrop BV (16/74, EU:C:1974:115, punkt 7), och dom av den
23 maj 1978, Hoffmann-La Roche & Co. AG/Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH (102/77,
EU:C:1978:108, punkt 6). Se i detta hinseende, éven, forslag till avgorande av generaladvokaten Sharpston av den 6 april 2006 i malet
Boehringer Ingelheim m.fl. (C-348/04, EU:C:2006:235, punkt 9) som preciserar vilka tva delar som det sirskilda foremalet for ett
varumérke bestar av: "De[t] bestar dels av rétten att anvinda market for att for forsta gdngen fora ut varor som skyddas av mérket pa
marknaden i EG, varefter den rétten dr konsumerad, dels av ritten att motsitta sig all anvindning av varumarket som kan forvanska
ursprungsgarantin, som bade omfattar en garanti for ursprungsidentitet och en garanti for mérkesvarans integritet.”

7 I dom av den 8 juni 1971, Deutsche Grammophon/Metro SB (78/70, EU:C:1971:59), uttalade domstolen sig for forsta gangen i &mnet, i
ovrigt just i ett mal som géllde upphovsritt.

18 Begreppet "utslippande pa marknaden”, uppfattat som en verkan, ror rickvidden av de réttigheter som ar knutna till varumarket och ar
ddrmed foremal for fullstindig harmonisering trots att de transaktioner och handlingar som utsldppandet p& marknaden bestar av
regleras av varje enskild medlemsstat. Se dom av den 3 juni 2010, Coty Prestige Lancaster Group GmbH/Simex Trading AG (C-127/09,
EU:C:2010:313, punkterna 27 och 28), dom av den 23 april 2009, Copad SA/Christian Dior couture SA, Vincent Gladel och Société
industrielle lingerie (SIL) (C-59/08, EU:C:2009:260, punkt 40), och dom av den 30 november 2004, Peak Holding AB/Axolin-Elinor AB
(C-16/03, EU:C:2004:759, punkterna 31 och 32).

1 Se dom av den 1 juli 1999, Sebago Inc. och Ancienne Maison Dubois & Fils SA/G-B Unic SA (C-173/98, EU:C:1999:347, punkterna 19
och 20).

% Se dom av den 31 oktober 1974, Centrafarm BV och Adriaan de Peijper/Winthrop BV (16/74, EU:C:1974:115, punkt 1).

2 Se dom av den 22 juni 1994, IHT/Ideal Standard (C-9/93, EU:C:1994:261, punkt 43), enligt vilken det med avseende pa konsumtion krévs
"att rdttsinnehavaren i importlandet direkt eller indirekt skall ha befogenhet att avgora vilka varor som far forses med varumairket i
exportlandet och att kontrollera deras kvalitet”.

2 Se dom av den 1 juli 1999, Sebago Inc. och Ancienne Maison Dubois & Fils SA/G-B Unic SA (C-173/98, EU:C:1999:347, punkt 22).

% Dom av den 20 november 2001, Zino Davidoff SA och A & G Imports Ltd (C-414/99-C-416/99, EU:C:2001:617).
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sakerhet aterger viljan att avstd fran denna ensamritt, men domstolen har inte uteslutit att
samtycket "kan vara underforstatt nar det [framgar] av omstdndigheter som har intréffat fore,

samtidigt med eller efter utslippandet pa marknaden utanfér EES”.*

54. For att det ska anses foreligga ett underforstatt samtycke till ett utslippande pa marknaden
ricker det ndmligen inte med varumarkesinnehavarens tystnad eller att varumérkesinnehavaren
inte har meddelat samtliga pa varandra foljande kopare av varorna att denne motsitter sig
import i EES eller att det pa dessa varor saknas uppgifter om ett forbud mot sddan import eller
att varumairkesinnehavaren inte har gjort avtalsrittsliga inskrdankningar vid tidpunkten for
forsaljningen av varorna.®

55. Under vissa specifika omstidndigheter kan saledes samtycket i undantagsfall dven framga av
varumadrkesinnehavarens avsiktliga handlingar, 4&ven om det understryks att det som regel ska ges
ett uttryckligt samtycke.

56. Vem ska vid en eventuell tvist bevisa att ett sddant uttryckligt eller underforstatt samtycke
foreligger? Vilken form av utredningar behover en domstol genomfora for att avgora vilka av de
varor som har sldppts ut pd marknaden som fortfarande omfattas av varumirkesskyddet och
vilka som inte gor det, och maste dessa utredningar genomféras inom ramen fo6r en
faststéllelsetalan eller kan de dven skjutas upp till verkstallighetsskedet?

57. Det ir dessa tva aspekter som framhalls i beslutet att begira féorhandsavgérande. Aven om de
ar sjalvstandiga i begreppsmassigt avseende grundar bada sig pa de polska domstolarnas praxis att
formulera domslutet i allménna ordalag och reser en gemensam rittslig fraga, ndmligen huruvida
svaranden tillika aterforsiljaren av varorna, som i ett mal om varumairkesskydd aberopar
konsumtion av varumaérkesrittigheter, kan sikerstéllas ett effektivt domstolsskydd.

58. Den hinskjutande domstolen 6nskar fa klarhet i huruvida de polska domstolarnas praxis att
formulera domslutet i allmdnna ordalag i mal om varumarkesintrang till f6ljd av parallellimport
ar forenlig med de grundliggande principerna om fri rorlighet for varor och ett effektivt
domstolsskydd. Den hdnskjutande domstolen har ndrmare bestimt anfort att det beroende pa
omstindigheterna kan hidnda att det inte dr &ndamaélsenligt och tillrackligt tydligt att i
motiveringen och domslutet hdnvisa till "varor som inte slippts ut pd marknaden inom
Europeiska ekonomiska samarbetsomradet av varumaérkesinnehavaren eller med dennes
samtycke”.

59. Den hinskjutande domstolen anser att denna praxis angdende formuleringen av domslut
medfor att det i praktiken dr omojligt att verkstélla domarna, eftersom de upplysningar som
behovs for verkstilligheten saknas. Oavsett om svaranden efterkommer avgorandet frivilligt eller
om det verkstdlls av den behoriga verkstillande myndigheten dr det for att kunna verkstilla
avgorandet under alla omsténdigheter nodvéandigt att inhdmta ytterligare upplysningar for att
identifiera de specifika varuexemplar som avgorandet hanvisar till.

60. Den hinskjutande domstolen har dessutom anfoért att endast varumirkesinnehavaren
vanligen har upplysningar om de omtvistade varornas destination och att svaranden saledes inte
kan bestrida faststdllandet av de faktiska omstdndigheterna vare sig inom ramen for
interimistiska forfaranden avseende skyddsatgirder eller verkstillighetsforfaranden, eftersom
svaranden inte har tillgang till egna upplysningar.

#  Se dom av den 20 november 2001, Zino Davidoff SA och A & G Imports Ltd (C-414/99-C-416/99, EU:C:2001:617, punkt 47).
% Se dom av den 20 november 2001, Zino Davidoff SA och A & G Imports Ltd (C-414/99-C-416/99, EU:C:2001:617, punkt 60).
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61. Mot bakgrund av ovanstaende uppstar fragan huruvida den polska lagstiftningen ar forenlig
med principerna i artikel 19.1 FEU och artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de
grundldggande rattigheterna: Forfogar svaranden tillika aterforsiljaren over ett effektivt
domstolsskydd i den aktuella medlemsstaten?

C. Effektivt domstolsskydd och medlemsstaternas processuella autonomi

62. Enligt artikel 19.1 FEU ska medlemsstaterna faststélla de mojligheter till 6verklagande som
behovs for att sdkerstdlla att enskildas ratt till ett effektivt domstolsskydd iakttas inom de
omraden som omfattas av unionsritten. *

63. Principen om ett effektivt domstolsskydd for de rattigheter som enskilda réttssubjekt har
enligt unionsratten, vilken det hénvisas till i denna bestimmelse, "utgor en allmin princip i
unionsréitten. Denna princip foljer av medlemsstaternas gemensamma konstitutionella
traditioner och den har kommit till uttryck i artiklarna 6 och 13 i Europeiska konventionen om
skydd for de ménskliga rattigheterna och de grundlidggande friheterna, undertecknad i Rom den

4 november 1950, och har dérefter dven stadfasts i artikel 47 i stadgan”.”

64. Artikel 47 forsta stycket i stadgan foreskriver, som bekant, att var och en vars unionsréttsligt
garanterade fri- och réttigheter krinkts har rétt till ett effektivt rattsmedel infér en domstol, med
beaktande av de villkor som foreskrivs i denna artikel. Denna rittighet motsvaras av
medlemsstaternas skyldighet enligt artikel 19.1 FEU att faststélla de mdjligheter till 6verklagande
som behovs for att sikerstdlla ett effektivt domstolsskydd inom de omraden som omfattas av
unionsratten.

65. Sasom framgar av domstolens fasta praxis kan rétten till ett effektivt riattsmedel aberopas
redan med stod av enbart artikel 47 i stadgan, utan att dess innehall behéver preciseras genom
andra bestammelser i unionsrétten eller i medlemsstaternas nationella ratt.*

66. Det framgir av domstolens praxis att det vdsentliga innehallet i ratten till ett effektivt
rattsmedel i artikel 47 i stadgan, bland annat, innefattar en ritt fér en person som har denna
rattighet att vicka talan vid en domstol som é&r behorig att sidkerstélla iakttagandet av de
rattigheter som unionsritten garanterar vederborande och, i detta syfte, att prova alla ritts- och
sakfragor som &r relevanta for att avgora det mal som &r anhéngigt vid den.?

67. Det ankommer emellertid, enligt principen om processuell autonomi, pa varje medlemsstat
att i sin nationella réttsordning faststilla de processuella regler som giller for de rittsmedel som
star enskilda rattssubjekt till buds, dock under férutsdttning att dessa regler, i situationer som
omfattas av unionsritten, "inte dr mindre formanliga dn i liknande situationer som regleras av
nationell rétt (likvardighetsprincipen) och att de inte medfor att det i praktiken blir omagijligt eller
orimligt svart att utova rattigheter som foljer av unionsrétten (effektivitetsprincipen)”.*

% Se dom av den 26 mars 2020, Miasto Lowicz och Prokurator Generalny (C-558/18 och C-563/18, EU:C:2020:234, punkt 32).

7 Se dom av den 21 december 2021, Randstad Italia (C-497/20, EU:C:2021:1037, punkt 57). Se, &ven, dom av den 15 juli 2021,
kommissionen/Polen (Disciplinéra férfaranden gentemot domare) (C-791/19, EU:C:2021:596, punkt 52).

% Se dom av den 6 oktober 2020, Etat luxembourgeois (Ritt att overklaga en begiran om upplysningar i skattefragor) (C-245/19
och C-246/19, EU:C:2020:795, punkt 54 och dér angiven rittspraxis).

» Se dom av den 6 oktober 2020, Etat luxembourgeois (Ritt att overklaga en begiran om upplysningar i skattefragor) (C-245/19
och C-246/19, EU:C:2020:795, punkt 66 och dér angiven rattspraxis).

% Se dom av den 21 december 2021, Randstad Italia (C-497/20, EU:C:2021:1037, punkt 58).
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68. Det framgér av domstolens fasta praxis att likvardighetsprincipen "forutsatter att den aktuella
bestammelsen tillimpas pa samma sdtt pa en talan som grundar sig pa enskildas réttigheter pa
grundval av unionsritten, som pa en talan som grundar sig pa dsidosdttande av nationell ratt nar
foremalet och grunden for talan ar likartad”.* Iakttagandet av denna princip kraver darfor lika
behandling av talan som grundar sig pa ett asidosdttande av nationell ritt och liknande talan som
grundar sig pa ett asidosdttande av unionsratten. *

69. Utan att det paverkar tillampningen av principen om processuell autonomi kraver
effektivitetsprincipen att de processuella reglerna inte medfor att det i praktiken blir omojligt
eller orimligt svart att utéva rattigheter som foljer av unionsrétten.*

70. Det ska emellertid erinras om att "unionsritten inte innebér att medlemsstaterna ar skyldiga
att inféra andra rédttsmedel d4n dem som foreskrivs i nationell ratt. Det forhéller sig emellertid
annorlunda om det av den nationella réittsordningens systematik framgar att det inte finns nagot
rittsmedel som ens prejudiciellt ger den berérda domstolen mojlighet att sdkerstélla skyddet for
enskildas rattigheter enligt unionsritten, eller om de enskildas enda mojlighet att fa till stand en
domstolsprévning ar att bryta mot géllande rétt”.**

71. P4 grundval av avvdgningen mellan principerna om ett effektivt domstolsskydd och
medlemsstaternas processuella autonomi maéste vissa slutsatser dras for att bedoma om den
tolkning som den hédnskjutande domstolen har beskrivit strider mot ovanstaende unionsrittsliga
principer.

1. Formulering av domslutet i allmdnna ordalag i mal om varumdrkesskydd

72. Fragan om korrekt formulering av domslutet och de skydd som ska sdkerstillas i mal om
varumaérkesskydd regleras i princip i nationell processritt. Enligt artikel 129.3 i férordning
2017/1001 ska domstolen for EU-varumairken tillimpa de rattegdngsregler som giller i fraga om
ett nationellt varumidrke i den medlemsstat dir domstolen har sitt sdte, forutsatt att
likvardighetsprincipen och effektivitetsprincipen iakttas och att den grundlaggande ritten till ett
effektivt domstolsskydd enligt artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundliggande
rattigheterna garanteras.®

73. Som kommissionen har papekat® dr en exakt formulering av domslutet och en tillracklig
motivering av domen nddvéndiga for att sdkerstilla ett effektivt skydd av de rdttigheter som
foljer av unionsrdtten, dven om det inte utesluter att det ankommer pd den verkstillande
myndigheten att avgora vilka EU-varumairkesforsedda varor som omfattas av meddelade
forelagganden eller forbud, forutsatt att de rédttsmedel som star till buds enligt den nationella
lagstiftningen kan anvéndas for att begéra domstolsprévning av dessa avgoranden.

3 Se dom av den 17 mars 2016, Bensada Benallal (C-161/15, EU:C:2016:175, punkt 29). Se, &ven, dom av den 27 juni 2013,
Agrokonsulting-04 (C-93/12, EU:C:2013:432, punkt 39).

%2 Se dom av den 6 oktober 2015, Tarsia (C-69/14, EU:C:2015:662, punkt 34).

% Se dom av den 10 mars 2021, Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w N. (C-949/19, EU:C:2021:186, punkt 43), dom av den
13 december 2017, El Hassani (C-403/16, EU:C:2017:960, punkt 26), och dom av den 15 mars 2017, Aquino (C-3/16, EU:C:2017:209,
punkt 48).

# Se dom av den 21 december 2021, Randstad Italia (C-497/20, EU:C:2021:1037, punkt 62). Se, dven, dom av den 14 maj 2020, Orszagos
Idegenrendészeti Féigazgatosag Dél-alfoldi Regiondlis Igazgatdsdg (C-924/19 PPU och C-925/19 PPU, EU:C:2020:367, punkt 143).

* Se dom av den 13 januari 2022, Minister Sprawiedliwosci (C-55/20, EU:C:2022:6, punkterna 104 och 105 och ddr angiven rattspraxis).
% Kommissionens yttranden (punkterna 39-41).
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74. Det dr den hdnskjutande domstolens uppfattning att svaranden inte har mojlighet att frivilligt
efterkomma foéreldgganden och férbud i en dom som &r formulerad i allmédnna ordalag vilket
medfor att svaranden automatiskt blir foremal for verkstillighetsatgérder och dessutom i
samband med detta har tillgang till begrénsade rattsmedel.

75. Mot denna bakgrund kan en mdgjlig 16sning — som den nationella domstolen tycks ha
foreslagit — vara att varorna pa forhand ska mérkas med malmarknaden.

76. Det enkla faktum att svaranden har svart att inhdmta upplysningar om den ursprungliga
leverantoren kan emellertid enligt min uppfattning inte utgora den réttsliga grunden for att
aldgga innehavaren en sadan skyldighet. Unionsrétten innehaller ndmligen inga textmaéssiga,
teleologiska eller kontextuella tolkningselement som talar for en sddan l6sning.

77. Jag anser darfor att det inte finns utrymme for att aldgga en skyldighet att ange varornas
avsedda déndamal pa varorna. Forutom att medféra merkostnader for innehavaren kan denna
16sning de facto inte losa fragan fullt ut. Det kan nédmligen inte uteslutas att varans faktiska
avsedda déndamal i praktiken dr ett annat dn det angivna och att en sddan skyldighet saledes kan
forsvara omlokaliseringen av distributionen av en viss vara fran en marknad till en annan och i
sjdlva verket begriansa den fria rorligheten for varor i den mening som avses i artikel 36 FEUF.
Eftersom en sadan skyldighet dessutom medfér merkostnader for varumérkesinnehavarna skulle
den kunna leda till en mer utbredd olaglig import.

78. For att sdkerstdlla iakttagandet av rdtten till ett effektivt rdttsmedel ar det emellertid
nodvéndigt att garantera att en domstol kan prova fragan om vilka varor som har sldppts ut pa
den inre marknaden eller inte.

79. Den biasta losningen skulle vara att denna prévning genomfoérs inom ramen f6r en
faststéllelsetalan och att resultatet av bedomningen aterges i domslutet.

80. Identifikationen av varorna i domen meddelad av den domstol som prévar malet i sak
motsvarar en tolkning som ér forenlig med unionsrétten och innebér saledes att ovanstaende
principer respekteras fullt ut i syfte att sdkra ett effektivt domstolsskydd.

81. Om detta inte ar mojligt, vilket tycks vara fallet enligt den hénskjutande domstolens
uppfattning, eftersom det forutsitter att varumérkesinnehavaren pa forhand anger varornas
avsedda éndamal, kan denna beddmning mdjligen skjutas upp till verkstallighetsskedet, forutsatt
att svaranden i det skedet har tillgang till lampliga rattsmedel for att "en domstol” ska kunna ta
stéllning till den sakfraga som ar relevant for att avgora det mal som &ér anhangigt vid den, det vill
sdga den exakta identifikationen av de varumirkesskyddade varor som har slippts ut pa
marknaden inom EES.

82. Vid den allmidnna beddmningen av det nationella processrittsliga systemets dndamalsenlighet
bor det avslutningsvis beaktas huruvida detta system omfattar skadestandsansvar for att varor
rattsstridigt har belagts med kvarstad. Skadestandsansvar utgor visserligen ett rattsmedel for att
skydda sig i efterhand, men kan dels uppfattas som ett medel for att fa ersattning for den skada
som har asamkats i hdndelse av rittsstridig kvarstad, dels ha en avskrickande effekt pa
varumirkesinnehavaren, som saledes endast ansoker om interimistiska skyddsatgarder i
situationer dér det dr uppenbart att varorna har olagligt ursprung. Sdésom Harman International
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Industries har erinrat om i sina yttranden® finns det redan exempel pé nationella lagstiftningar i
medlemsstaterna som omfattar ett nationellt férfarande vilket bygger pa ovanstaende definition
och syftar till att uppna en avvidgning mellan skyddet av den fria rorligheten f6r varor och
bekdmpningen av 6vertradelser.

83. Det ankommer naturligtvis pa den nationella domstolen att gora samtliga beddmningar i det
konkreta fallet och dédrigenom att prova huruvida nationell processriatt mot bakgrund av de i
ovanstdende Overviganden angivna unionsrittliga principerna konkret sékerstéller svaranden
ritten till ett effektivt domstolsskydd i ett mal om EU-varumaérken.

2. Bevisbordan for att varumdrkesinnehavaren har gett sitt samtycke

84. Den allménna regeln dr att bevisbordan for att varuméarkesinnehavaren har gett sitt samtycke
ankommer pa den part som &beropar att det foreligger ett sadant samtycke. Domstolen har i
manga fall understrukit att det ankommer pa den part som gor gillande att det foreligger ett
samtycke fran varumaérkesinnehavaren att bevisa detta.*

85. Det kan emellertid uppsta situationer dd denna regel maste justeras. I domen Van Doren + Q
slog domstolen nidmligen fast att det ankommer pa varumirkesinnehavaren att bevisa att
forhallandena for konsumtion av varumérkesrittigheter inte &r uppfyllda for det fall
tillampningen av den allménna regeln — det vill séga att det dr svaranden som har bevisbérdan —
kan gora det mojligt for varumarkesinnehavaren att avskdrma de nationella marknaderna.® I den
nimnda domen péapekade domstolen att denna risk foreligger "nar varumarkesinnehavaren ...
salufor sina varor inom EES med hjélp av ett exklusivt distributionssystem”. *

86. Om svaranden inte kan inhdmta de nodvdndiga upplysningarna for att avgéra om
EU-varumarkesinnehavaren hade for avsikt att slippa ut den aktuella varan pa marknaden inom
EES kan det ndmligen uppstd negativa effekter, sasom att den inre marknaden splittras. I dessa
situationer kan bevisbordan kastas om, med den foljden att det ankommer pa
“varumarkesinnehavaren att styrka att varorna ursprungligen fordes ut pa marknaden utanfor
EES av honom sjilv eller med hans samtycke. Om varumaérkesinnehavaren kan styrka detta,
ankommer det pa den som pastas ha gjort intrang att bevisa att innehavaren har samtyckt till

fortsatt saluféring av varorna inom EES”.*

87. Att kunna bevisa att varumérkesinnehavaren anvénder ett exklusivt distributionssystem ar
darfor ett tillrackligt villkor for att vinda pa bevisbordan vid ovanndmnda forhallanden.

88. Det framgar emellertid inte av de uppgifter som den hénskjutande domstolen har ldmnat
huruvida detta kriterium ar uppfyllt i det aktuella fallet. Harman International Industries har
namligen fornekat att det anviander ett exklusivt distributionssystem, trots att Harman
International Industries har anfort att en enda nédringsidkare har status som auktoriserad
aterforsdljare i Polen, och vidare papekat att det utover det distributionsndt som har uppréttats

7 Se punkt 21 i Harman International Industries yttranden. Det hdnvisas dven till punkterna 54—80 for en beskrivning av géllande praxis i
vissa medlemsstater inom ramen for interimistiska forfaranden avseende skyddsatgéarder och verkstéllighetsforfaranden.

% Se dom av den 20 november 2001, Zino Davidoff SA och A & G Imports Ltd (C-414/99—-C-416/99, EU:C:2001:617, punkt 54).

* Se dom av den 20 november 2001, Zino Davidoff SA och A & G Imports Ltd (C-414/99-C-416/99, EU:C:2001:617, punkt 54), dom av
den 8 april 2003, Van Doren + Q (C-244/00, EU:C:2003:204, punkterna 37 och 38), och dom av den 20 december 2017, Schweppes
(C-291/16, EU:C:2017:990, punkt 52).

“ Dom av den 8 april 2003, Van Doren + Q (C-244/00, EU:C:2003:204, punkt 39).
“ Dom av den 8 april 2003, Van Doren + Q (C-244/00, EU:C:2003:204, punkt 41).
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tillsammans med den nimnda auktoriserade aterforsiljaren finns manga andra néringsidkare som
distribuerar Harman International Industries varor i Polen. Svaranden sjdlv har haft en sadan
roll.*#

89. Det ankommer séledes pa den nationella domstolen att faststédlla om Harman International
Industries distribution kan anses utgora ensamaterforsiljning i den aktuella situationen. Om sa
ar fallet kan bevisbordan kastas om i enlighet med domen Van Doren + Q och det ankommer pa
Harman International Industries som dr varumaérkesinnehavare att bevisa att ensamrétten inte har
konsumerats.

90. For det fall det inte kan faststdllas att Harman International Industries anvénder
ensamaterforsiljning kan det medges en justering av de allmdnna bevisreglerna i mal om
varumairkesintrang i samband med de specifika forhallanden som géller vid saluféring av varor.
Om de aktuella varorna inte har nagon beteckning som anger pa vilken marknad varorna har
sldppts ut forsta gangen kan en domstol, efter att ha konstaterat att det inte finns praktiska
rattsmedel med vilka det gér att avhjélpa bevissvarigheten, justera bevisbérdan under iakttagande
av ovanndmnda princip om ett effektivt domstolsskydd.

91. Den bedomning som det ankommer pa den nationella domstolen att genomféra syftar till att
faststélla att svaranden inte maste bevisa nagot som inte kan bevisas (probatio diabolica), eftersom
de faktiska omstidndigheter som styrker att varumérkesrittigheterna har konsumerats ligger helt
utom svarandens kontroll och kunskap.

92. Jag vill emellertid papeka att det enkla faktum att det konstateras att svaranden har svart att
inhdmta upplysningar fran sin leverantor inte kan utgora den enda rattsliga grunden for att justera
bevisbordan.

93. For det fall det inte faststills att varumérkesinnehavaren anviander ensamaterforsiljning kan
bevisbordan om att varumairkesréttigheterna har konsumerats endast justeras om det har
konstaterats att det i praktiken ar omojligt for svaranden att ligga fram bevis for den
omstidndighet som aberopas till stod for den rattighet som denne gor géllande.

IV. Forslag till avgorande

94. Mot bakgrund av samtliga ovanstidende dverviganden foresldr jag att domstolen ska besvara
tolkningsfragan fran Sad Okregowy w Warszawie (Regionala domstolen i Warszawa, Polen) pa
foljande satt:

Artikel 15.1 i Europaparlamentets och radets forordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om
EU-varumairken, jamford med artikel 36 andra meningen FEUF, artikel 19.1 FEU och artikel 47 i
Europeiska unionens stadga om de grundliggande rdttigheterna, ska tolkas pa sa sitt att
unionsréitten inte utgoér hinder for en praxis enligt vilken en domstol i ett mal om
EU-varumirken formulerar domslutet i allmdnna ordalag och ddrmed att det ankommer pa den
verkstillande myndigheten att avgoéra vilka varor som omfattas av domstolsavgorandet. Detta
forutsétter att svaranden i verkstillighetsskedet har mojlighet att bestrida faststdllandet av de
varor som har slidppts ut pd marknaden och att en domstol kan undersoka och avgora vilka varor
som faktiskt har sldppts ut pd marknaden inom EES med varumérkesinnehavarens samtycke. Nar
svaranden i ett mal om EU-varumaérken aberopar att rattigheterna har konsumerats men inte har

# Harman International Industries yttranden i det nationella malet (punkt 6).

16 ECLI:EU:C:2022:481



FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT PITRUZZELLA — MAL C-175/21
HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIES

tillgang till nédvédndiga upplysningar ska den nationella domstolen préva huruvida férdelningen
av bevisbordan kan justeras bade for det fall det faststills att distributionen utgor

ensamaterforsiljning och nér det i praktiken dr omgjligt for svaranden att lagga fram bevis for de
faktiska omstdndigheterna till stod for sina invindningar.
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