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W Rattsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (tionde avdelningen)

den 18 januari 2024*

"Begidran om forhandsavgorande — Fri rorlighet for varor — Artiklarna 34 och 36 FEUF —
Immateriella rattigheter — EU-varumirke — Forordning (EG) nr 207/2009 — Artikel 13 —
Forordning (EU) 2017/1001 — Artikel 15 — Konsumtion av de rattigheter som &r knutna till ett
varumérke — Utslappande pa marknaden i unionen eller i Europeiska ekonomiska
samarbetsomradet (EES) — Varumirkesinnehavarens samtycke — Den plats ddr varorna forst
slapptes ut pa marknaden av varumairkesinnehavaren eller med dennes samtycke — Bevisborda”

I mal C-367/21,

angaende en begiaran om forhandsavgorande enligt artikel 267 FEUF, framstalld av Sad Okregowy
w Warszawie (Regiondomstolen i Warszawa, Polen) genom beslut av den 1 april 2021, som inkom
till domstolen den 14 juni 2021, i méalet

Hewlett Packard Development Company LP

mot

Senetic SA,

meddelar

DOMSTOLEN (tionde avdelningen),

sammansatt av tillforordnade ordféranden pé tionde avdelningen M. Ile$i¢ (referent) samt
domarna I. Jarukaitis och D. Gratsias,

generaladvokat: G. Pitruzzella,
justitiesekreterare: A. Calot Escobar,

efter det skriftliga forfarandet,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Hewlett Packard Development Company LP, genom A. Jodkowski och
K. Zielinska—Pigtkowska, adwokaci,

— Senetic SA, genom S. Dudzik och E. Rumak, radcowie prawni,

* Rattegangssprak: polska.

SV
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— Polens regering, genom B. Majczyna, i egenskap av ombud,

— Europeiska kommissionen, genom E. Gippini Fournier, S.L. Kaléda och B. Sasinowska, samtliga
i egenskap av ombud,

med hénsyn till beslutet, efter att ha hort generaladvokaten, att avgéra malet utan forslag till
avgorande,

foljande

Dom

Begiran om forhandsavgorande avser tolkningen av 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 (EUT L 154, 2017, s. 1), och artikel 19.1 andra stycket FEU, samt
artiklarna 34, 35 och 36 FEUF.

Begiran har framstillts i ett mal mellan Hewlett Packard Development Company LP, Amerikas
forenta stater (nedan kallat Hewlett Packard) och Senetic SA, Polen, angdende sistndmnda bolags
saluforing av datorutrustning forsedd med EU-varumérken som Hewlett Packard &r innehavare
av.

Tillampliga bestimmelser

Umnionsrdtt

Forordning (EG) nr 207/2009

I skél 9 i radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om [EU-varumaérken]
(EUT L 78, 2009, s. 1) angavs foljande:

"Det foljer av principen om fri rorlighet for varor att innehavaren av ett [EU-varumaérke] inte ska
ha rdtt att forbjuda att tredje man anvander det nér det géller varor som har satts i omlopp inom
[Europeiska unionen] med detta varumérke, antingen av innehavaren sjilv eller med dennes
medgivande, om det inte finns vdl grundade skil for innehavaren att motsitta sig fortsatt
marknadsforing av varorna.”

Artikel 9 i denna férordning, med rubriken "Réttigheter som &r knutna till ett [EU-varumairke]”,
foreskrev foljande.

”1. Ett [EU-varumairke] ger innehavaren ensamritt. Innehavaren har rétt att forhindra tredje man
som inte har hans medgivande att i ndringsverksamhet anvédnda

a) ett tecken som ér identiskt med [EU-varumaérket] f6r varor och tjanster som ar identiska med
dem for vilka [varumarket] &r registrerat,
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2. Bland annat kan foljande férbjudas enligt punkt 1:

b) Att utbjuda varor till forsiljning, marknadsféra dem eller lagra dem for dessa dndamal eller
utbjuda eller tillhandahalla tjanster under tecknet.

c) Att importera eller exportera varor under tecknet.

”

Artikel 13 i forordningen, med rubriken "Konsumtion av de réttigheter som &r knutna till ett
[EU-varumirke]”, hade foljande lydelse:

”1. Ett [EU-varumairke] ger inte innehavaren ritt att forbjuda anvindningen av varumaérket for
varor som av innehavaren eller med hans medgivande har slippts ut pd marknaden under
varumairket inom [unionen].

2. Punkt 1 ska inte gilla ndr innehavaren har skilig grund att motsétta sig fortsatt
marknadsféring av varorna, sdrskilt ndr varornas beskaffenhet har férdndrats eller forsamrats
efter att de har slappts ut pa marknaden.”

Forordning nr 207/2009 upphévdes och ersattes, med verkan fran den 1 oktober 2017, av
férordning 2017/1001.

Forordning 2017/1001
Skal 17 i forordning 2017/1001 har féljande lydelse:

"For att forena behovet av ett effektivt sikerstillande av varumarkesrattigheter med behovet av att
undvika hinder for det fria handelsflodet av legitima varor bor EU-varumaérkesinnehavarens ratt
upphora om deklaranten eller innehavaren av varorna, under efterfoljande forfaranden som
inletts vid den domstol for EU-varumirken som har behorighet att i sak avgora huruvida intrang
har gjorts i EU-varumarket, kan bevisa att innehavaren av EU-varumairket inte har rétt att férbjuda
att varorna sldpps ut pd marknaden i det land som é&r slutdestination f6r varorna.”

I skél 22 i férordningen anges foljande:

"Det foljer av principen om fri rorlighet for varor att det ar absolut nédvandigt att innehavaren av
ett EU-varumairke inte har rétt att forbjuda att tredje man anvénder det nér det galler varor som
har satts i omlopp inom Europeiska ekonomiska samarbetsomradet med detta varumirke,
antingen av innehavaren sjilv eller med dennes medgivande, om det inte finns skalig grund for

innehavaren att motsitta sig fortsatt marknadsforing av varorna.”

I forordningens artikel 9, som har rubriken "Réttigheter som &r knutna till ett EU-varumaérke”
foreskrivs foljande:

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

ECLI:EU:C:2024:61 3
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2. Utan att det paverkar innehavares rittigheter som forvirvats fore ansokningsdagen eller
prioritetsdagen for EU-varumairket ska innehavaren av ett EU-varumérke ha rdtt att férhindra
tredje man som inte har hans medgivande att i ndringsverksamhet, for varor eller tjanster,
anvinda ett tecken om

a) tecknet dr identiskt med EU-varumairket och anvénds for varor eller tjanster som é&r identiska
med dem for vilka EU-varumarket ar registrerat,

3. Foljande handlingar far sarskilt forbjudas med stod av punkt 2:

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

c) Att importera eller exportera varor under tecknet.

”»

I artikel 15 i forordningen, med rubriken "Konsumtion av de rittigheter som ar knutna till ett
EU-varumarke”, foreskrivs foljande:

”1. Ett EU-varumirke ger inte innehavaren rétt att forbjuda anvindningen av EU-varumarket for
varor som av innehavaren eller med innehavarens samtycke har sldppts ut pd marknaden under
varumadrket i Europeiska ekonomiska samarbetsomradet.

2. Punkt 1 ska inte gilla ndr innehavaren har skilig grund att motsdtta sig fortsatt
marknadsforing av varorna, sdrskilt ndr varornas beskaffenhet har forandrats eller forsamrats
efter att de har slappts ut pa marknaden.”

Direktiv 2004/48/EG

Artikel 1 i Europaparlamentets och radets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om
sakerstillande av skyddet for immateriella rattigheter (EUT L 157, 2004, s. 45, och rittelse i
EUT L 195, 2004, s. 16) har rubriken ”Syfte”. Denna artikel har féljande lydelse:

"Detta direktiv géller de atgérder, forfaranden och sanktioner som ar nodvéandiga for att sikerstélla
skyddet for immateriella réttigheter. Med begreppet “immateriella réttigheter” avses i detta
direktiv dven industriella réttigheter.”

Artikel 2 i direktivet har rubriken "Tillimpningsomrade”. I punkt 1 i den artikeln foreskrivs
foljande:

"Utan att det paverkar de medel som foreskrivs eller kan komma att foreskrivas i
[unionslagstiftningen] eller i nationell lagstiftning, forutsatt att dessa medel dr gynnsammare for
rattighetshavaren, skall de atgirder, forfaranden och sanktioner som foreskrivs i detta direktiv vara
tillampliga, i enlighet med artikel 3, vid varje intrdng i de immateriella réttigheter som foljer av
[unionsratten] och/eller den berorda medlemsstatens nationella réatt.”
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Kapitel II i direktivet, med rubriken ”Atgérder, forfaranden och sanktioner”, innehéaller bland
annat artikel 3 som har rubriken ”"Allmén skyldighet”. I punkt 2 i den artikeln féreskrivs f6ljande:

”Atgarderna, forfarandena och sanktionerna skall ocksi vara effektiva, proportionella och
avskriackande och skall tillimpas s& att hinder for lagenlig handel inte uppkommer och sa att
missbruk inte sker.”

Artikel 6 i direktivet har rubriken "Bevisning”. I punkt 1 i den artikeln foreskrivs foljande:

"Medlemsstaterna skall se till att de behoriga rattsliga myndigheterna, pa begiran av en part som har
lagt fram skalig bevisning som ér tillracklig for att visa grund for talan och har angivit bevisning till
stod for sin talan som motparten forfogar Over, kan besluta att motparten skall ligga fram
bevisningen, forutsatt att sekretessbelagd och annan konfidentiell information skyddas. Betraffande
tillampningen av denna punkt far medlemsstaterna foreskriva att de behoriga rattsliga myndigheterna
skall anse att ett rimligt urval av ett betydande antal exemplar av ett verk eller ndgot annat skyddat
foremal utgor skalig bevisning.”

Polsk rdatt

I artikel 325 i ustawa - Kodeks postepowania cywilnego (civilprocesslagen) av den
17 november 1964, i den lydelse som ar tillimplig i det nationella malet (nedan kallad
civilprocesslagen) foreskrivs foljande:

"Domslutet ska innehalla domstolens namn, domarnas namn, justitiesekreterarens namn och den
allmdnna é&klagarens namn, om den sistndmnda har deltagit i forfarandet, datumet och platsen for
forhandlingen och for meddelandet av domen, parternas namn, saken i malet samt domstolens
avgorande i fraga om parternas yrkanden.”

I artikel 758 i civilprocesslagen foreskrivs foljande:

”[Sady Rejonowe (distriktsdomstolarna, Polen)] och forrdttningsmén knutna till dessa domstolar ar
behoriga i fraga om verkstéllighet.”

Artikel 767 i civilprocesslagen har foljande lydelse:

”1. Savida lagen inte foreskriver nagot annat kan de av forrattningsmannen vidtagna atgarderna
overklagas vid behorig distriktsdomstol. Ett 6verklagande kan &ven omfatta forrattningsmannens
underlatenhet att vidta en atgidrd. Overklagandet provas av domstolen inom vars dombkrets

forrattningsmannen har sitt kontor.

2. Overklagandet kan inges av en part eller av en annan person vars rittigheter har dsidosatts eller
hotats av forrattningsmannens atgérd eller underlatenhet.

»

I artikel 840 § 1 i civilprocesslagen foreskrivs foljande:

"Galdendren kan genom att 6verklaga begira att exekutionstiteln helt eller delvis ska upphéavas
eller att dess verkstdllbarhet ska begriansas om

ECLI:EU:C:2024:61 5
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1) géldenéren bestrider de omstdndigheter som ligger till grund for verkstallighetsforklaringen,
och sérskilt ndr denne bestrider forekomsten av en forpliktelse som faststéllts i en enkel
exekutionstitel som inte dr ett domstolsavgorande eller niar denne bestrider att en forpliktelse
har overforts oaktat att det finns en formell handling som styrker detta,

2) en omstdndighet intraffar, efter det att en enkel exekutionstitel har utfirdats, som medfor att
forpliktelsen upphor eller att det ar omdgjligt att uppfylla den; om exekutionstiteln &r ett
domstolsavgorande kan gildendren dven grunda sitt 6verklagande pd omstidndigheter som
intraffat efter det att forhandlingen avslutats, pa en invindning om fullgorelse av forpliktelsen,
ndr aberopandet av den invidndningen i det aktuella mélet inte kunde tas upp till sakprévning
ex lege, och pa en invindning om kvittning.

I artikel 843 § 3 civilprocesslagen foreskrivs foljande:

"I 6verklagandet ska klaganden redogora for alla invdndningar som kan framstéllas i detta skede.
Klaganden forlorar annars ritten att gora dem géillande vid nésta skede i forfarandet.”

I artikel 1050 i civilprocesslagen foreskrivs foljande:

”1. Nér gildendren ar skyldig att utféra en handling som inte kan utféras av en annan person och vars
fullgérande ar helt beroende av gildenirens vilja, ska domstolen inom vars domkrets handlingen ska
utforas — pa borgendrens yrkande och efter att parterna beretts tillfalle att yttra sig — faststdlla en frist
inom vilken gildendren ska utfoéra handlingen, vid &ventyr av vite om denne underlater att gora detta
inom fristen.

3. Om den faststillda fristen, inom vilken gédldendren ska utfora en handling, har 16pt ut utan att
gildendren har utfort handlingen ska domstolen pa borgenérens yrkande utfirda vite gentemot
gildendren och samtidigt faststélla en ny frist for fullgorandet av handlingen, vid dventyr av ett storre
vite.”

Artikel 1051 § 1 i civilprocesslagen har foljande lydelse:

"Nér géldendren dar bunden av skyldigheten att inte utfora en handling eller att inte hindra borgenédrens
handlingar ska domstolen inom vars domkrets géldenédren har underlatit att fullgora sin skyldighet —
pa borgenirens yrkande och efter att parterna beretts tillfille att yttra sig och efter att ha konstaterat
att gildendren inte har fullgjort sin skyldighet — utfarda vite gentemot gidldendren. Domstolen ska ga
till vaga pa samma satt vid ett nytt yrkande av borgenéren.”

Malet vid den nationella domstolen och tolkningsfragan

Hewlett Packard &r innehavare av ensamrétten till EU-ordmairket och EU-figurmérket HP, som
registrerats under nummer 000052449 respektive 008579021.
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Bolaget salufor datorprodukter som dr forsedda med dessa varumérken. Det anvénder sig dérvid
av auktoriserade ombud som atar sig att inte sdlja dessa varor till personer som, savida de inte ar
slutanvindare, inte ingér i bolagets distributionsnét. Dessa auktoriserade ombud &r dessutom
skyldiga att kopa ndamnda varor endast fran andra auktoriserade ombud eller fran Hewlett
Packard.

Varje exemplar av dessa varor forses med ett serienummer som gor det mojligt att identifiera det.
Hewlett Packard forfogar over ett it-verktyg som bland annat omfattar en databas med en
forteckning 6ver samtliga exemplar av en vara och den marknad som dessa &r avsedda for. Dessa
exemplar ar ddremot inte forsedda med nagon miarkning som direkt gor det majligt att avgéra om
exemplaret dr avsett for marknaden i Europeiska ekonomiska samarbetsomradet (EES) eller inte.

Senetic dr verksamt inom distribution av datorutrustning. Bolaget har i Polen fort in varor
forsedda med EU-varumirken som Hewlett Packard dr innehavare av. Senetic kopte dessa varor
fran andra siljare inom EES én de officiella aterforséljarna av Hewlett Packards varor, efter att av
dessa sdljare ha fatt forsakran om att saluféringen av dessa varor inom EES inte utgjorde ett
intrdng i sistndmnda bolags ensamritt. Senetic forsokte dven, utan framgang, fa bekréftat av
Hewlett Packards auktoriserade ombud att ndmnda varor kunde saluféras inom EES utan att
detta gjorde intrang i Hewlett Packards ensamritt.

Hewlett Packard véckte talan vid polsk domstol med yrkande om att intranget i de réttigheter som
foljer av de EU-varumérken som Hewlett Packard ar innehavare av skulle upphora, genom att
Senetic skulle forbjudas att fortsétta att importera, exportera, marknadsfora och lagra varor som
omfattas av ndimnda varumérken och som inte redan slappts ut pa marknaden inom EES av
Hewlett Packard eller med detta bolags samtycke. Hewlett Packard yrkade &ven att Senetic skulle
forpliktas att dra tillbaka dessa varor fran marknaden.

Senetic har till sitt forsvar gjort gillande att de réttigheter som dr knutna till de berdrda
EU-varumirkena har konsumerats och har déarvid anfort att de aktuella varorna redan har sléappts
ut pa marknaden i EES av Hewlett Packard eller med detta bolags samtycke.

Sad Okregowy w Warszawie (Regiondomstolen i Warszawa, Polen), som ér hdnskjutande domstol
i forevarande mal, har papekat att det i avsaknad av ett system for méarkning av Hewlett Packards
varor i praktiken &r mycket svéart for en oberoende aterforséljare att identifiera vilken marknad
som var och en av de varor som omfattas av de berorda EU-varumirkena ar avsedd for, och an
svarare att lagga fram bevis for att dessa varor har slappts ut pa marknaden i EES av innehavaren
av dessa varumaérken eller med dennes samtycke.

Enligt den hénskjutande domstolen skulle Senetic i teorin kunna vénda sig till sina leverantorer for
att fa information om vilka naringsidkare som varit involverade i tidigare led i distributionskedjan.
Sasom EU-domstolen angav i sin dom av den 8 april 2003, Van Doren + Q (C-244/00,
EU:C:2003:204), ar leverantorer emellertid i allmdnhet ovilliga att réja av vem de forvérvat
varorna, varfor det ar foga troligt att Senetic kommer att erhalla den typen av upplysningar.

I ett forsta led har den hinskjutande domstolen angett att de polska domstolarna har som praxis
att i artikeldelen i de avgoranden varigenom en talan om intrdng i ett EU-varumairke bifalls
hénvisa till "varor som inte redan slappts ut pa marknaden i EES av kdranden (innehavaren av ett
EU-varumairke) eller med dennes samtycke”. Den formuleringen gor det inte mojligt att under
verkstillighetsforfarandet identifiera de varor som omfattas av det forfarandet, och sirskilja dem
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fran de varor som omfattas av undantaget avseende konsumtion av de rittigheter som ér knutna
till varumarket i fraga. Artikeldelen i dessa avgoranden aldgger saledes i sjdlva verket inte de
parter till vilka de riktar sig nagon annan skyldighet 4n den som redan féljer av lagens
bestdmmelser.

Pa grund av denna réttspraxis kan svaranden i ett mal om intrdng inte frivilligt ratta sig efter ett
avgorande i vilket intrang faststdlls och riskerar att aldggas pafoljder med stod av artiklarna 1050
och 1051 i civilprocesslagen. Ndmnda praxis leder dessutom oftast till kvarstadsbeldggande av
samtliga varor, inklusive de som ar i omlopp utan att det foreligger nagot intrang i den ensamrétt
som EU-varumairket ger.

Sasom bland annat framgar av artiklarna 767, 840 och 843 i civilprocesslagen uppstills vidare flera
rittsliga hinder for att svaranden i ett mal om intrdng, inom ramen for interimistiska férfaranden
avseende sikerhetsatgérder och verkstillighet, med framgang ska kunna bestrida de atgiarder som
beslutats inom ramen for dessa forfaranden. Svaranden omfattas dessutom endast av begransade
processrittsliga skyddsregler.

For det forsta dr det enligt artikel 767 i denna lag, sasom den tolkats av polska domstolar, endast
mojligt att 6verklaga en atgird som vidtagits av en forrdttningsman om forrattningsmannen inte
har iakttagit de processuella bestimmelser som reglerar verkstillighetsforfarandet. Inom ramen
for ett sadan 6verklagande kan det saledes inte avgoras huruvida en vara som ér férsedd med ett
varumdrke har slippts ut pa marknaden i EES av varumirkesinnehavaren eller med dennes
samtycke.

For det andra har svaranden i ett mal om intrang inte mojlighet att 6verklaga med stod av
artikel 840 i civilprocesslagen, eftersom ett sadant dverklagande inte kan syfta till att klargora
innehéllet i det domstolsavgdrande som utgor exekutionstitel.

For det tredje far den domstol som &r behorig att besluta om verkstallighet, enligt en forharskande
uppfattning i polsk doktrin, visserligen hora parterna, men den far, med stod av artikel 1051 i
civilprocesslagen, endast faststélla huruvida svaranden i intrangsmaélet har handlat i enlighet med
innehallet i exekutionstiteln pa grundval av vad som framkommit vid hérandet av parterna, utan
att kunna ta upp bevisning.

For det fjarde ska gidldenidren, enligt artikel 843 § 3 civilprocesslagen, nir denne 6verklagar inom
ramen for verkstillighetsforfarandet, ange alla invdndningar som vederborande kan aberopa.
Rétten att gora dem géllande vid nésta skede i forfarandet gér annars forlorad.

Enligt den hénskjutande domstolen finns det saledes en risk for att det réttsliga skyddet for den
fria rorligheten for varor begrinsas pa grund av polsk réttspraxis avseende utformningen av
artikeldelen i de avgoranden i vilka det faststalls att varumérkesintrang skett.

I ett andra led har den hinskjutande domstolen angett att skyddet for ensamritter pa
immaterialrattsomradet enligt EU-domstolens praxis inte dr absolut. For det forsta ar skyddet
namligen begrinsat till en situation diar anvdndningen av ett varumairke av en annan person dn
innehavaren skadar varumarkets funktion. For det andra forutsétter utévandet av ensamrétter att
det gors en avvagning mellan dessa rattigheter och skyddet for friheterna pa den inre marknaden,
déribland den fria rorligheten for varor.

8 ECLI:EU:C:2024:61
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Den hinskjutande domstolen vill saledes fa klarhet i huruvida det dr magjligt att, under de faktiska
omstiandigheter som &r for handen i det nationella malet, tillimpa den omvianda bevisbérda som
EU-domstolen faststillde i domen av den 8 april 2003, Van Doren + Q (C-244/00,
EU:C:2003:204), eller till och med utesluta mojligheten for varumérkesinnehavaren att aberopa
det skydd som foljer av artikel 9 och artikel 102 i fé6rordning nr 207/2009, nu artikel 9 respektive
artikel 130 i forordning 2017/1001.

Mot denna bakgrund beslutade Sad Okregowy w Warszawie (Regiondomstolen i Warszawa) att
vilandeforklara mélet och stilla féljande fragor till EU-domstolen:

”1) Ska artikel 36 andra meningen FEUF, jamford med artikel 15.1 i forordning [2017/1001] och

med artikel 19.1 [andra stycket] [FEU], tolkas pa sa sétt att de utgér hinder for praxis i
medlemsstaternas nationella domstolar som innebar att dessa domstolar

— da de bifaller varumérkesinnehavarens yrkande om férbudsforeliggande avseende import
och export av och reklam for varor som omfattas av EU-varumaérket eller om att varorna
ska dras tillbaka fran marknaden,

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

i sina avgoranden hénvisar till 'varor som inte slippts ut pa marknaden inom [EES] av
varumarkesinnehavaren eller med dennes samtycke’, vilket innebér att det ankommer pa den
verkstillande myndigheten att utifrdn det allmént formulerade domstolsavgérandet avgora
vilka EU-varumairkesforsedda varor som omfattas av meddelade foreligganden eller férbud
(det vill sdga vilka varor som inte slippts ut pa marknaden inom [EES] av
varumirkesinnehavaren eller med dennes samtycke) och denna myndighet darvidlag utgar
fran varumérkesinnehavarens pastdenden eller fran de verktyg som varumirkesinnehavaren
tillhandahéllit (inbegripet it-verktyg och databaser) medan svaranden inte har négon
mojlighet eller endast begriansad sadan att vid domstol bestrida den verkstillande
myndighetens beddmning inom ramen for en faststéllelsetalan, pd grund av beskaffenheten
hos de réittsmedel som star svaranden till buds inom ramen for interimistiska forfaranden
avseende sdkerhetsatgiarder och verkstillighetsforfaranden?

Ska artiklarna 34, 35 och 36 [FEUF] tolkas si, att de hindrar innehavaren av ett
gemenskapsvarumirke (nu EU-varumairke) fran att aberopa det skydd som foreskrivs i
artiklarna 9 och 102 i foérordning [nr 207/2009] (nu artiklarna 9 och 130 i forordning
[2017/1001]) nir

— innehavaren av gemenskapsvarumirket (EU-varumaérket) distribuerar, inom och utanfor
[EES], varor forsedda med detta varumirke genom auktoriserade aterforséljare som kan
sdlja vidare varor med varumadrket till andra @n slutkonsumenter som uteslutande ingér i
det officiella distributionsnitet, och de auktoriserade éaterforsiljarna ér skyldiga att kopa
varorna enbart fran andra auktoriserade aterforséljare eller av varumérkesinnehavaren,

— de varor som forsetts med varumirket inte har ndgon mérkning eller andra specifika
kdnnetecken som gor det mojligt att faststilla var de slippts ut pa marknaden av

varumadrkesinnehavaren eller med dennes samtycke,

— svaranden har forvirvat varor som ar forsedda med varumaérket inom [EES],
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— svaranden av sdljarna av varorna forsedda med varumirket har erhallit forklaringar
innebdrande att varorna enligt lag far saluféras inom [EES],

— innehavaren av EU-varumairket inte tillhandahaller nagot it-verktyg (eller annat verktyg)
och inte anvdnder nagot system for markning som gor det mojligt for den potentielle
forvarvaren av den vara som forsetts med varumarket att sjélv, fore kopet, kontrollera
huruvida saluféringen av varan inom [EES] var lagenlig, och végrar att gora en sadan
kontroll pa koparens begaran?”

Forfarandet vid domstolen

Genom beslut av domstolens ordforande av den 29 november 2021 vilandeforklarades
forevarande mal till dess att domen av den 17 november 2022, Harman International Industries
(C-175/21, EU:C:2022:895), meddelats.

Efter beslut av domstolens ordférande av den 28 november 2022 delgav EU-domstolens kansli den
hidnskjutande domstolen nimnda dom och fragade om den hinskjutande domstolen, mot
bakgrund av den domen, onskade vidhélla sin begiran om forhandsavgorande, sérskilt med
avseende den forsta fragan. I nimnda dom fann domstolen foljande. Artikel 15.1 i férordning
2017/1001, jamford med artikel 36 andra meningen FEUF, artikel 47 i Europeiska unionens
stadga om de grundldggande rittigheterna samt direktiv 2004/48 ska tolkas pa sa sitt att den inte
utgor hinder for réttspraxis enligt vilken domslutet i det avgorande, varigenom en talan om
intrang i ett EU-varumadrke bifalls, dr formulerat pa ett sédtt som, pa grund av den allménna
ordalydelsen, overlater det &t den myndighet som har behorighet att verkstilla avgorandet att
avgora vilka varor ndmnda avgorande é&r tillimpligt pd, savitt svaranden i samband med
verkstillighetsforfarandet kan bestrida faststillandet av de varor som omfattas av detta
forfarande och en domstol med beaktande av bestimmelserna i direktiv 2004/48 kan prova och
avgora vilka varor som faktiskt har slippts ut pa marknaden inom EES av
varumadrkesinnehavaren eller med dennes samtycke.

Genom skrivelse av den 3 februari 2023, som inkom till domstolens kansli samma dag,
underrittade den hénskjutande domstolen EU-domstolen om att den aterkallade sin forsta fraga,
men att den vidholl den andra fragan.

Tolkningsfragan

Domstolen erinrar inledningsvis om att det enligt det férfarande for samarbete mellan nationella
domstolar och EU-domstolen som infdrts genom artikel 267 FEUF ankommer pa EU-domstolen
att ge den nationella domstolen ett anvdndbart svar, som gor det mojligt for den domstolen att
avgora det mal som den ska prova. I detta syfte kan EU-domstolen behova omformulera de
fragor som hanskjutits. EU-domstolen kan dessutom behéva ta hdnsyn till unionsbestimmelser
som den nationella domstolen inte har hénvisat till i sin fraga (se, for ett liknande resonemang,
dom av den 17 november 2022, Impexeco och PI Pharma, C-253/20 och C-254/20,
EU:C:2022:894, punkt 40 och dér angiven rattspraxis).

I forevarande fall har den hanskjutande domstolen begirt tolkning av artiklarna 34, 35 och 36
FEUF, i syfte att fa klarhet i huruvida dessa bestimmelser utgér hinder for att innehavaren av ett
EU-varumairke, under vissa i fragan uppraknade omsténdigheter, kan gora géllande det skydd som
foljer av artikel 9 i forordning nr 207/20009, eller av artikel 9 i forordning 2017/1001.

10 ECLI:EU:C:2024:61
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Det ska emellertid understrykas att artikel 13 i forordning nr 207/2009 och artikel 15 i férordning
2017/1001 pa ett uttommande sitt reglerar fragan om konsumtion av de réttigheter som ar knutna
till ett varumérke med avseende pa varor som har forts ut pa marknaden inom unionen respektive
EES.

Sasom framgar av punkt 39 ovan vill den hénskjutande domstolen ocksé mer specifikt fa klarhet i
huruvida bevisbordan for att de rittigheter som ar knutna till de berérda EU-varumérkena har
konsumerats, under sddana omstindigheter som dem i det nationella malet, uteslutande kan
avila svaranden i malet om varumaérkesintrang.

Under dessa omstindigheter ska den hénskjutande domstolen anses ha stéllt sin fraga for att fa
klarhet i huruvida artikel 13.1 i férordning nr 207/2009 och artikel 15.1 i férordning 2017/1001,
jamforda med artiklarna 34 och 36 FEUF, ska tolkas pa sa sdtt att de utgor hinder for att
bevisbordan for konsumtion av de réttigheter som ar knutna till ett EU-varumaérke uteslutande
avilar svaranden i malet om varumairkesintrang nir de varor som dr forsedda med detta
varumirke — men som inte dr mérkta pa nagot sitt som gor det mojligt for tredje man att
identifiera den marknad pa vilken de ar avsedda att saluféras och som distribueras genom
aterforséljare i ett selektivt distributionsnét vars medlemmar endast kan sélja dem vidare till
andra medlemmar i detta nit eller till slutanvindare — har kopts av svaranden i unionen eller
inom EES efter erhallen forsdkran fran siljarna om att varorna lagligen kunde saluféras dar, och
varumairkesinnehavaren végrar att sjalv utféra denna kontroll pa kdparens begéran.

Artikel 9 i forordning nr 207/2009, nu artikel 9 i férordning 2017/1001, ger innehavaren av ett
EU-varumairke en ensamritt som gor det mojligt for denne att hindra tredje man fran att bland
annat importera varor som forsetts med innehavarens varumairke, utbjuda dem till forsdljning,
marknadsfora dem eller lagra dem for dessa &ndamal utan innehavarens medgivande (dom av den
17 november 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, punkt 37 och dér
angiven réttspraxis).

Artikel 13.1 i forordning nr 207/2009, nu artikel 15.1 i férordning 2017/1001, innehaller ett
undantag fran denna regel, genom att det dari foreskrivs att varumérkesinnehavarens réttigheter
konsumeras nér varorna — av varumérkesinnehavaren eller med dennes samtycke — har slappts
ut pa marknaden under varumirket inom unionen eller EES (se, for ett liknande resonemang,
dom av den 17 november 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895,
punkt 38 och dar angiven réttspraxis). Denna bestimmelse syftar till att forena de grundlédggande
intressena av varumérkesskydd & ena sidan och fri rorlighet for varor inom unionen eller EES a
andra sidan (se, for ett liknande resonemang, dom av den 17 november 2022, Harman
International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, punkt 40 och dér angiven réttspraxis).

For att sdkerstdlla att en god balans uppnas mellan dessa grundlaggande intressen har majligheten
att gora gillande konsumtion av den ritt som foljer av EU-varumairket, som ett undantag fran
denna ritt, begrénsats i flera avseenden (dom av den 17 november 2022, Harman International
Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, punkt 41).

Mer specifikt foljer det av artikel 13.1 i forordning nr 207/2009 och artikel 15.1 i foérordning
2017/1001 att principen om konsumtion av rattigheterna som ar knutna till ett EU-varumérke
endast giller i fraga om varor som av innehavaren eller med dennes samtycke slidppts ut pa
marknaden inom unionen respektive EES (se, for ett liknande resonemang, dom av den
17 november 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, punkt 42 och dar
angiven réttspraxis).

ECLI:EU:C:2024:61 11
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Detta innebér att den omsténdigheten att varor som ar forsedda med detta varumairke sldpps ut pa
marknaden utanfér unionen eller utanfér EES inte medfér konsumtion av
varumdrkesinnehavarens ritt att motsitta sig bland annat import och utsléppande pa marknaden
i unionen eller inom EES av dessa varor utan dennes samtycke. Varumérkesinnehavaren har
saledes kontroll 6ver nir varor som bar varumaérket ska slappas ut pd marknaden i unionen eller
inom EES forsta gangen (se, for ett liknande resonemang, dom av den 17 november 2022,
Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, punkt 43 och dir angiven
rattspraxis).

De rattigheter som &r knutna till varumérket konsumeras saledes endast med avseende pa de
exemplar av varan som har slippts ut pa marknaden i unionen eller inom EES med
varumdrkesinnehavarens samtycke. Det ricker inte att varumérkesinnehavaren inom unionen
eller EES redan salufér andra exemplar av samma vara eller varor som liknar de varor for vilka
konsumtion av varumarkesrittigheterna gors gillande (se, for ett liknande resonemang, dom av
den 17 november 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, punkt 45
och dér angiven réttspraxis).

Vad giller fragan vilken part som har bevisbordan for att de rittigheter som &ér knutna till
EU-varumirket har konsumerats, ska det forst papekas att denna fraga varken regleras av
artikel 13 i forordning nr 207/2009, av artikel 15 i forordning 2017/1001 eller av nagon annan
bestammelse i dessa bada forordningar.

Vidare ska noteras att de processuella aspekterna av iakttagandet av immateriella réttigheter,
inbegripet den ensamritt som foreskrivs i artikel 9 i forordning nr 207/2009 (nu artikel 9 i
forordning 2017/1001), i princip regleras av nationell ritt, sdisom den harmoniserats genom
direktiv 2004/48, och att detta direktiv, sasom sdrskilt framgar av artiklarna 1-3 dari, avser de
atgirder, forfaranden och sanktioner som é&r nodvidndiga for att sidkerstilla skyddet for
immateriella réttigheter (se, for ett liknande resonemang, dom av den 17 november 2022,
Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, punkt 56). Det kan dock konstateras
att direktiv 2004/48, mer specifikt artiklarna 6 och 7, vilka ingar i kapitel II, avsnitt 2, med rubriken
"Bevis”, inte reglerar frigan om vem som har bevisbordan for att de rattigheter som ar knutna till
ett varumarke har konsumerats.

Domstolen har emellertid vid upprepade tillfillen slagit fast att en niringsidkare som innehar
varor som av varumdirkesinnehavaren eller med dennes samtycke har slippts ut pa
EES-marknaden under ett EU-varumairke har réttigheter som foljer av den fria rorligheten for
varor som garanteras i artiklarna 34 och 36 FEUF och artikel 15.1 i férordning 2017/1001 och
som de nationella domstolarna ska skydda (dom av den 17 november 2022, Harman International
Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, punkt 69 och dir angiven rattspraxis).

I detta avseende har domstolen forvisso fastslagit att det i princip &r forenligt med unionsratten att
en medlemsstats nationella ratt innehaller en regel som foreskriver att konsumtion av de
rattigheter som dr knutna till ett varumérke utgor en grund for forsvar, och att bevisbordan
dérfor avilar den svarande som éberopar denna grund. Domstolen har dock dven preciserat att
krav som foljer av skyddet for den fria rorligheten for varor kan medféra att denna bevisregel
maste anpassas (se, for ett liknande resonemang, dom av den 8 april 2003, Van Doren + Q,
C-244/00, EU:C:2003:204, punkterna 35-37).

12 ECLI:EU:C:2024:61
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De nationella bestimmelserna for bevisupptagning och bevisviardering vad géller konsumtion av
rattigheter som ar knutna till ett varumaérke ska séledes uppfylla de krav som fdljer av principen
om fri rorlighet for varor. De ska foljaktligen justeras om de gor det mojligt for
varumadrkesinnehavaren att avskdrma de nationella marknaderna, och dérigenom bidrar till att
upprétthalla prisskillnader mellan medlemsstaterna (se, for ett liknande resonemang, dom av den
17 november 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, punkt 50 och dér
angiven réttspraxis).

Néar svaranden i malet om varumairkesintrang kan visa att det foreligger en verklig risk for
avskdrmning av de nationella marknaderna om svaranden sjalv alaggs bevisbordan for att varorna
har forts ut pa marknaden i unionen eller EES av varumairkesinnehavaren eller med dennes
samtycke, ankommer det foljaktligen pa den nationella domstolen att justera fordelningen av
bevisbordan for att de rattigheter som dr knutna till varumérket har konsumerats (se, for ett
liknande resonemang, dom av den 8 april 2003, Van Doren + Q, C-244/00, EU:C:2003:204,
punkt 39).

I forevarande fall framgér det av begdran om férhandsavgorande att innehavaren av de berérda
EU-varumairkena tillaimpar ett selektivt distributionssystem. Varorna som ér forsedda med dessa
varumaérken dr inte 4r méarkta pa nagot siatt som gor det mojligt for tredje man att identifiera den
marknad pa vilken varorna &r avsedda att saluforas. Det framgar dven av begiran om
forhandsavgorande att varumérkesinnehavaren vigrar att lamna ut denna information till tredje
man och att svarandens leverantorer inte vill avsloja sina egna leveranskallor.

Det ska i det sistnamnda avseendet papekas att leverantoren i ett sadant distributionssystem i
allménhet atar sig att, direkt eller indirekt, sdlja de varor eller tjanster som omfattas av avtalet
endast till aterforséljare som valts ut pa grundval av sdrskilda kriterier, medan dessa aterforsaljare
atar sig att inte sdlja dessa varor eller tjénster till icke auktoriserade aterforsiljare inom det omrade
som leverantdren avgransat for att tillimpa distributionssystemet.

Att under sadana omstdndigheter aldgga svaranden i malet om varumaérkesintrang bevisbordan
med avseende pa platsen dir de varor som ar forsedda med det varumirke som svaranden salufor
fordes ut pa marknaden for forsta gdngen, av varumérkesinnehavaren eller med dennes samtycke,
skulle kunna gora det mojligt for varuméarkesinnehavaren att motverka parallellimport av varor
som dr forsedda med nimnda varumairke, trots att den begrdnsning av den fria rorligheten for
varor som detta skulle medfora inte kan motiveras med hénvisning till skyddet av de rattigheter
som dr knutna till varumaérket.

Svaranden i malet om varumaérkesintrang kommer namligen ha mycket svart att ldgga fram sadan
bevisning, pa grund av leverantorernas forstaeliga ovilja att avsloja sina leveranskéllor inom det
distributionsnit som anvénds av innehavaren av de berérda EU-varumairkena.

Till detta kommer att &ven om svaranden i malet om varumaérkesintrang skulle lyckas visa att de
varor som ér forsedda med de aktuella EU-varumirkena hérroér fran varumirkesinnehavarens
selektiva distributionsndt i unionen eller inom EES, skulle varumirkesinnehavaren kunna
forhindra varje mojlighet att i framtiden anskaffa varor frdn den medlem i distributionsnétet som
asidosatt sina avtalsenliga skyldigheter (se, for ett liknande resonemang, dom av den 8 april 2003,
Van Doren + Q, C-244/00, EU:C:2003:204, punkt 40).
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Under sadana omstdndigheter som dem som beskrivs i punkt 61 ovan ankommer det saledes pa
den nationella domstol vid vilken talan véckts att justera fordelningen av bevisbordan for att de
rattigheter som &r knutna till de berérda EU-varumiérkena har konsumerats. Innehavaren av
dessa varumirken ska darvid aldggas bevisbordan for att exemplaren av de aktuella varorna
sldpptes ut pa marknaden forsta gangen — av varumirkesinnehavaren sjélv eller med dennes
godkdnnande — utanfor unionen eller EES. Om sadan bevisning ldggs fram ankommer det pa
svaranden i mélet om varumérkesintrang att visa att samma exemplar dérefter har importerats
till EES av varumairkesinnehavaren eller med dennes samtycke (se, for ett liknande resonemang,
dom av den 8 april 2003, Van Doren + Q, C-244/00, EU:C:2003:204, punkt 41 och dér angiven
rattspraxis).

Mot bakgrund av det ovanstiende ska tolkningsfragan besvaras enligt foljande. Artikel 13.1 i
forordning nr 207/2009 och artikel 15.1 i forordning 2017/1001, jamforda med artiklarna 34
och 36 FEUF, ska tolkas sa, att de utgor hinder for att bevisbordan for konsumtion av de
rittigheter som ar knutna till ett EU-varumédrke uteslutande avilar svaranden i maélet om
varumadrkesintrang nir de varor som ar forsedda med detta varumérke — men som inte ar mérkta
pa nagot sitt som gor det mojligt for tredje man att identifiera den marknad pa vilken de ar
avsedda att saluforas och som distribueras genom aterforsiljare i ett selektivt distributionsnét
vars medlemmar endast kan sdlja dem vidare till andra medlemmar i detta nit eller till
slutanvindare — har kopts av svaranden i unionen eller inom EES efter erhéllen forsdkran fran
sdljarna om att varorna lagligen kunde saluféras dér, och varumérkesinnehavaren har vagrat att
sjalv utfora denna kontroll pa koparens begaran.

Rittegangskostnader

Eftersom forfarandet i forhallande till parterna i det nationella malet utgor ett led i beredningen av
samma mal, ankommer det pa den héanskjutande domstolen att besluta om
rattegangskostnaderna. De kostnader for att avge yttrande till domstolen som andra én ndmnda
parter har haft ar inte erséttningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (tionde avdelningen) foljande:

Artikel 13.1 i radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om
[EU-varumirken] och artikel 15.1 i Europaparlamentets och radets forordning
(EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumirken, jaimforda med artiklarna 34
och 36 FEUF

ska tolkas sa,

att de utgor hinder for att bevisbordan for konsumtion av de rittigheter som dr knutna till
ett EU-varumirke uteslutande avilar svaranden i malet om varumirkesintrang nir de varor
som édr forsedda med detta varumirke — men som inte dr mirkta pa nagot sitt som gor det
mojligt for tredje man att identifiera den marknad pa vilken de dr avsedda att saluforas och
som distribueras genom aterforsiljare i ett selektivt distributionsnit vars medlemmar
endast kan sdlja dem vidare till andra medlemmar i detta nit eller till slutanviandare — har
kopts av svaranden i Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsomradet
efter erhillen forsikran fran sdljarna om att varorna lagligen kunde saluféras dir, och
varumirkesinnehavaren har vigrat att sjilv utféra denna kontroll pa koparens begiran.
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