VAN DOREN + Q

FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT
CHRISTINE STIX-HACKL

foredraget den 18 juni 20021

I — Inledning

1. Konsumtion av immateriella ridttighe-
ter — i detta fall rittigheter avseende ett
varumirke — medf{6r att rittighetsinneha-
varen inte direfter kan motsitta sig att
varor som omfattas av varumirkena salu-
fors, sdvida dessa varor har slippts ut pa
marknaden av honom sjilv eller med hans
samtycke. I artikel 7.1 i direktiv 89/104/EEG?2
(nedan kallat direktivet) finns foreskrifter
om konsumtion av rittigheter avseende
varumirken for hela gemenskapen och
numera for hela EES. Tolkningen av denna
bestimmelse har som bekant utgjort fore-
mal f6r manga domar frin domstolen,?
varvid sirskilt har klargjorts att harmoni-
seringen av nationella bestimmelser har
stutférts pa denna punkt.

2.1 forevarande mal har det begirts att
domstolen skall préva ett problem som inte

1 — Originalsprdk: tyska.

2 — Rddets forsta dircktiv 89/104/EEG av den 21 december
1988 om tillndirmningen av medlemsstaternas varumiirkes-
la;iar (EGT L 40, s. 1; svensk specialutgdva, omrdde 13,
volym 17, s. 178).

3 —Dom av den 16 juli 1998 i mdl C-355/96, Silhouette
International Schmicd (REG 1998, s, 1-4799), av den 1 juli
1999 i mal C-173/98, Scbago et Maison Dubois (REG 1999,
s. 1-4103), och av den 20 november 2001 i de forenade
malen C-414/99—C-416/99, Davidoff m.fl. {REG 2001,
s. 1-8691).

direkt omfattas av direktivet men som
ligger nira dess tillimpningsomrade, nim-
ligen ett problem som rér fordelningen av
bevisbordan enligt nationell rite vid ett fall
av parallellimport. Den hinskjutande dom-
stolen — den tyska Bundesgerichtshof —
vill i huvudsak fa klarhet i huruvida en
nationell bevisregel, enligt vilken den mot
vilken en talan om varumirkesintring har
viickts har bevisbordan avseende huruvida
forutsdttningarna fér konsumtion dr upp-
fyllda, nirmare bestimt om varorna har
slippts ut pd marknaden i EES av varu-
mirkesinnehavaren eller med hans sam-
tycke, dr forenlig med artiklarna 28 EG
och 30 EG.

3. I mélet vid den nationella domstolen ir
det ostridigt att den svarande, mot vilken
talan om varumirkesintrdng har vickts,
salufér originalvaror. Det dr inte klarlagt
pa vilken plats dessa varor har slippts ut pa
marknaden. I det héinseendet skiljer sig de
faktiska omstindigheterna i malet vid den
nationella domstolen frin de faktiska
omstindigheter som gillde i malet David-
off m.fl. 4, i vilket det stod klart var varorna

4 — Nimnt ovan i fotnot 3.
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hade slippts ut pd marknaden for forsta
gangen, namligen utanfér EES.

4. T ett system som bygger pd en konsum-
tion som dr begrinsad i rummet — nir-
mare bestdmt till EES — dr den plats didr
en vara som omfattas av varumirket for
forsta gangen sldppts ut pd marknaden av
sdrskild betydelse. Om det namligen ir
ostridigt att denna vara slippts ut pd
marknaden av varumirkesinnehavaren
eller med hans samtycke, beror frigan
huruvida konsumtionen av rittigheterna
avseende varumirket har skett pd om
varumirkesinnehavaren samtyckt till att
varan slippts ut pd marknaden i EES. I
sddant fall uppkommer frigan om kon-
sumtion med nédvindighet endast i de fall
dir de ifrigavarande varorna for forsta
gingen har sliappts ut pd marknaden utan-
for EES.

5. Platsen dir varorna forst har slippts ut
p4d marknaden dr siledes av avgorande
betydelse, eftersom rittigheterna avseende
varumirket i enlighet med artikel 7.1 i
direktivet skall anses ha konsumerats redan
nir varorna slipps ut pd marknaden i EES
av varumirkesinnehavaren eller med hans
samtycke, medan det fér konsumtion i de
fall ddr varorna har slippts ut pd mark-
naden utanfor EES dven krivs att varumir-
kesinnehavaren har samtycke till salufo-
ringen i EES.
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I — Tillimpliga bestimmelser

A — Gemenskapsriitt

6. Artikel 5 i direktivet har f6ljande lydelse
i utdrag:

“Rittigheter som 4r knutna till ett varu-
mirke

1. Det registrerade varumirket ger inne-
havaren en ensamritt. Innechavaren har
rdtt att férhindra tredje man, som inte °
har hans tillstdnd, att i niringsverk-
samhet anvinda

a) tecken som ir identiska med varumair-
ket med avseende pd de varor och
tjanster som ir identiska med dem for
vilka varumiirket 4r registrerat,
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3. Bla. kan foljande forbjudas enligt
punkterna 1 och 2:

b) Att utbjuda varor till f6rsiljning, mark-
nadsféra dem eller lagra dem fér dessa
dndamal eller utbjuda eller tillhanda-
hélla tjinster under tecknet.

c) Att importera eller exportera varor
under tecknet.

»
.

7. Artikel 7 i direktivet har rubriken *Kon-
sumtion av de rittigheter som &r knutna till
ett varumirke”. I artikel 7.1 féreskrivs
foljande:

VEtt varumirke ger inte innehavaren ratt
att forbjuda anvindningen av varumirket
for varor som av innehavaren eller med
hans samtycke har forts ut p& marknaden
under varumirket inom gemenskapen,”

8. Artikel 7.1 i direktiv 89/104 har dndrats
i enlighet med artikel 65.2 i avtalet om
Europeiska ekonomiska samarbetsomra-
det, jaimférd med dess bilaga XVII
punkt 4, fér att Sverensstimma med
nimnda avtal. Uttrycket “inom gemen-
skapen” har siledes ersatts med orden i
en avtalsslutande part”.

B — Nationell riitt

9. Artikel 5.1 och 5.3 i direktivet infor-
livades med tysk rdtt genom 14 §
punkterna 1—3 i Gesetz iiber den Schutz
von Marken und sonstigen Kennzeichen av
den 25 oktober 19945 (lag om skydd av
varumirken och andra kinnetecken, nedan
kallad MarkenG) och artikel 7.1 i direkti-
vet inforlivades med tysk rdtt genom 24 §
punkt 1 MarkenG.

10. 14 § MarkenG har foljande lydelse i
utdrag;

»(1) Férvirv av varuméirkesskydd enligt § 4
ger innehavaren av varumirket en exklusiv
rétt till mirket,

5 — BGBL. I 1994, 5. 3082 (1995, s. 156).
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(2) Det ar forbjudet for tredje man att utan
varumirkesinnehavarens samtycke pa
marknaden anvinda

1. ett med varumirket identiskt tecken fér
varor eller tjdnster som ar identiska med de
varor och tjénster for vilka skydd beviljats,

(3) Om forutsittningarna enligt punkt 2 ir
uppfylida, dr det sirskilt forbjudet att

1. anbringa tecknet pa varor eller p3 deras
omslag eller férpackning,

2. erbjuda varor med anvindning av teck-
net, att sldppa ut dem p3 marknaden eller
att inneha dem i dessa syften,

3. erbjuda eller tillhandahélla tjinster med
anvindning av tecknet eller att importera
eller exportera varor med anvindning av
tecknet,
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4. anvinda tecknet pad bolagets dokument
eller i reklam,

11.1 24 § punkt 1 MarkenG foreskriys
féljande:

“Innehavaren av ett varumirke eller eftt]
ndringsmdssigt kinnetecken har inte ritt
att férbjuda en tredje man att anvinda
varamirket eller det niringsmissiga kinne-
tecknet for varor som av honom eller med
hans samtycke har slippts ut p4 marknaden
inom landet, i en annan medlemsstat i
Europeiska unionen eller i en annan avtals-
slutande part till avtalet om Europeiska
ekonomiska samarbetsomradet.”

II — Faktiska omstindigheter

12, STUSSY Inc. i Irvine (Kalifornien) ir
innehavare av ord-/bildmirket Stussy, som
har registrerats for klidesplagg och sirskilt
for skjortor, shorts, baddrikter, T-shirts,
trdningsoveraller, vistar och byxor. De
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varor som har forsetts med detta varu-
mirke salufors i hela virlden. De har inte
ndgot sdrskilt kinnetecken som gor att man
kan hinfora dem till en viss marknad.

13, van Doren + Q. GmbH (nedan kallat
kiranden) i Kéln dr grosshandlare och
detaljist avseende klider och innehar sedan
ingdendet av handelsavtalet av den 1 maj
1995 den exklusiva ridtten att saluféra
STUSSY Inc:s varor i Tyskland., STUSSY
Inc. har givit kiranden fullmakt ate vid
domstol och i eget namn vicka férbuds-
och skadestindstalan mot tredje man pa
grund av varumirkesintring.

14, Enligt kdrandens uppgifter har endast
en niringsidkare i varje land i EES ritt att
saluféra Stiissyvaror (generalimportor).
Dessa néringsidkare ir enligt avtal skyldiga
att inte dverldta varorna till mellanhédnder
for vidareférsiljning utanfér det omrade
som varje avtal avser.

15. Lifestyle + sportswear Handelsgesell-
schaft mbH, med verkstillande direktéren
Michael Orth (nedan gemensamt kallade
svaranden), salufér Stiissyvaror som det
inte har erhallit frin kiranden i Tyskland.

16. Kiranden vickte talan mot svaranden
vid de tyska domstolarna. Den yrkade att
svaranden skulle férbjudas att salufora
varorna, att svaranden skulle foérpliktas
att limna upplysningar om sitt agerande
sedan den 1 januari 1995 samt att ett
skadestindsansprik skulle faststéllas for
tiden fran den 1 januari 1995. Kéranden
hiivdade att de varor som lifestyle + sports-
wear Handelsgesellschaft mbH salufér
utgdr varor som ursprungligen har sldppts
ut pd marknaden i USA och att varumir-
kesinnehavaren inte har samtycke till salu-
foring av dem i Tyskland eller i ndgon
annan medlemsstat i EU.

17. Svaranden bestred dessa uppgifter och
gjorde gillande att riittigheterna avseende
varumirket hade konsumerats f6r de ifra-
gavarande varorna. Svaranden hade for-
virvat varorna i EES, inom vilket de hade
slippts ut pd marknaden av varumirkes-
innehavaren eller med hans samtycke. De
klidesplagg som lifestyle + sportswear
Handelsgesellschaft mbH hade f{orvirvat i
EES genom ett provkoép i oktober 1996
hirrérde frin en mellanhand, och svaran-
den hade av mellanhanden blivit upplyst
om att denne erhdllit varorna frin en
ekonomisk aktdr som var part till ett avtal
om ritt till férsiljning.

18. Svaranden ansig sig inte vara skyldig
att ange sina leverantérer, i vart fall inte sd
linge som kiranden inte formar styrka att
det aktuella forsiljningssystemet saknar
luckor.
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19. Domstolen i férsta instans bif6ll kiran-
dens yrkanden i stora delar.

20. Svarandens o6verklagande av denna
dom ledde till en dom enligt vilken kiran-
dens talan i forsta instans skulle avvisas.
Appelationsdomstolen anférde att det hade
ankommit pd kiranden att &beropa
omstindigheter som med en viss sannolik-
het hade kunnat ligga till grund for slut-
satsen att de ifrdgavarande varorna hir-
rorde frin import och hade slippts at pa
marknaden i EES utan varumirkesinneha-
varens samtycke.

21. Kiranden vickte revisionstalan vid
Bundesgerichtshof.

22. Bundesgerichtshof anser att utgdngen i
malet dr beroende av hur artiklarna 28 EG
och 30 EG skall tolkas och har genom
beslut av den 11 maj 2000 vilandeférklarat
malet samt hinskjutit foljande fraga till
domstolen f6r férhandsavgdrande:

Skall artiklarna 28 EG och 30 EG tolkas
s, att de inte utgdr hinder for tillimpning
av nationella bestimmelser, enligt vilka det
ankommer pd en person mot vilken en
talan rorande saluféring av originalvaror
som omfattas av ett varumirke vickts och
som dberopar konsumtion av varumirket i
den mening som avses i artikel 7 i radets
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forsta direktiv 89/104/EEG av den
21 december 1988 om tillndrmningen av
medlemsstaternas varumirkeslagar att visa
och, i férekommande fall, styrka att varor
som han salufér redan hade slippts ut pa
marknaden i EES av varumirkesinnehava-
ren sjilv eller med hans samtycke?

23. Den hinskjutande domstolen hidnvisar
till domstolens domar i mélen Silhouette
respektive Sebago®, enligt vilka konsum-
tion av rittigheter avseende ett varumirke i
den mening som avses i artikel 7.1 i
direktivet, i dess lydelse enligt EES-avtalet,
foreligger ndr varorna har slippts ut pd
marknaden i EES av varumirkesinnehava-
ren eller med hans samtycke med anvind-
ning av varumirket, men inte nir varorna
forst har slappts ut pd marknaden utanfor
EES.

24. De faktiska forutsittningarna fér kon-
sumtion av ridttigheterna avseende varu-
miérket, som kan utgora foremdl for en
invindning med st6d av 24 § punkt 1
MarkenG, mdste, i enlighet med den all-
médnna principen om att varje part i ett mal
har att visa att forutsittningarna for till-
lampning av en f6r honom gynnande ritts-
regel dr uppfyllda, i princip styrkas av
svaranden.

6 — Nimnda ovan i fotnot 3.
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25. En omviindning av den bevisbérda som
féljer av allminna principer skulle vara
systemfrimmande f6r varumirkesritten,
eftersom deliktprinciper i s& fall skulle
frangds utan att nigra tyngre skil for detta
skulle foreligga. 1 sidant fall skulle inte den
mot vilken en talan om varumairkesintring
viickts vara skyldig att visa att ndgot
varumirkesintring inte foreligger, utan i
regel skulle detta ankomma pd svaranden i
mélet om varumirkesintring. Dessutom
skulle en omvind bevisborda i oproportio-
nerlig grad begrinsa varumirkesinnehava-
rens exklusiva ritt i forhdllande till intres-
set av en obegrinsad handel med original-
varor hos den som begitt varumirkes-
intringet, Dirmed skulle 4ven verkningarna
av konsumtionen i hela EES begriinsas i en
sddan omfattning att den nistan skulle
forlora sin betydelse, fastin den som miss-
tinks for ett varumirkesintring litt skulle
kunna visa vilket ursprung varan har.

26. Den hinskjutande domstolen har
vidare angett att det enligt 14 § punkt 2
MarkenG ir forbjudet for tredje man att
anvinda varumirket “utan sameycke frén
innehavaren”. Enligt hinskjutande dom-
stols dsikt mdste varumirkesinnehavaren
visserligen visa att forutsittningarna f6r en
Yanvindning” i den mening som avses i
nimnda bestimmelse dr uppfyllda i det
enskilda fallet, men svaranden madste i sin
tur visa att varumirkesinnehavaren har
samtyckt till detta om han gor gillande
att s4 dr fallet.

27. Bundesgerichtshof delar i detta hinse-
ende appelationsdomstolens uppfattning
att den mot vilken talan om varumérkes-

intrdng vickts visserligen i princip bir
bevisbrdan, dock med den begrinsningen
att den kidrande varumirkesinnehavaren
mdste dberopa “samtycke” i den mening
som avses i 14 § punkt 2 MarkenG och visa
att en viss sannolikhet f6r detta foreligger.
Enligt Bundesgerichtshofs mening har
appelationsdomstolen dérvid felaktigt jam-
stille varumirkesinnehavarens samtycke i
den mening som avses i 14 § punkt 2
MarkenG — avseende vilket friga inte ar
om ett rittsligt f6rfogande 6ver rittighe-
ter — med ett samtycke till varornas forsta
utslippande pd marknaden enligt 24 §
punkt 1 MarkenG. Ett utslippande pi
marknaden enligt den sistndmnda bestim-
melsen eller en varumirkesinnehavares
samtycke till detta utslippande innebir att
den i lag foreskrivna konsumtionen, som
inte kan paverkas av att varumirkesinne-
havaren rittsligt forfogar 6ver sina rittig-
heter, intrider. Det foreligger sdledes inte
ens nagon delvis dverensstimmelse med de
tillimpningskriterier som anges i 14 §
punkt 2 och 24 § punkt 1 MarkenG, vilket
enligt Bundesgerichtshofs mening medfér
att varumirkesinnehavaren inte har ndgon
anledning att dberopa ”samtycke”.

28. Enligt Bundesgerichtshofs mening bir
den mot vilken varumirkesinnehavaren har
vickt talan pa grund av bevisbordereglerna
sdledes risken for att de ekonomiska aktd-
rer som inte har ndgra band till tillverkaren
kan forbjudas att saluféra varor som
omfattas av varumirken dven i de fall i
vilka varorna har slippts ut p marknaden i
EES med innehavarnas samtycke. S& ir
fallet pd grund av féljande bakgrund. En
ekonomisk aktér har i allmiinhet i vart fall
ldtt att visa frdn vem han har férvirvat en
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vara. Han har dock ingen mojlighet att fi
sina leverantorer att underrdtta honom om
deras leverantorer i tidigare led eller om
andra linkar i omsittningskedjan. Aven
om det skulle vara mojligt f6r nirings-
idkaren att folja hela omsittningskedjan till
varumirkesinnehavaren och till och med
att visa att varan slippts ut pd marknaden i
EES med samtycke fran innehavaren, ris-
kerar han siledes att dirigenom foérlora
sina forsérjningskillor.

29. Under sidana forhdllanden foreligger
nimligen en risk for att varumirkesinne-
havaren anvinder varumirket foér att
avskdrma nationella marknader fran
varandra.

30. Frigan uppkommer d& om artikel 28
EG innebdr att det dr nodvindigt att gora
ett undantag frin den allmidnna regeln om
att svaranden har en oinskrinkt bevisbérda
vad giller huruvida de faktiska forutsite-
ningarna for konsumtion av rittigheterna
avseende varumirket dr uppfyllda. Enligt
Bundesgerichtshofs mening kan en 18sning
pé detta problem vara att svarandens bevis-
borda gors avhingig av svaret pa frigan om
tillverkaren frin borjan har givit svaranden
rimliga méjligheter att skilja mellan de
varor som slipps ut pd marknaden i EES
av honom sjilv eller med hans samtycke
och de varor som sldpps ut pd marknaden
utanfér EES. S4 linge man kan utgd frin
att varumirkesinnehavaren har gjort si,
ankommer det pd den svarande ekono-
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miska aktoren att styrka att forutsdttning-
arna for konsumtion dr uppfyllda nir
varorna vid forsta anblicken endast tycks
ha kunnat slippas ut p4 marknaden utan-
for EES. :

IV — Riittslig bedémning

31. Férst vill jag papeka att foérevarande
mal inte gbr atc principen fér giltigheten i
rummet av konsumtionen — pérmare
bestdmt dess giltighet fér hela EES — sitts
i frga. Inledningsvis kommer den rittsliga
motivering i sak som den hiinskjutande
domstolen har limnat f6r sina Svervigan-
den avseende kraven pd bevisforing att
behandlas. Mot denna bakgrund skall dér-
efter de begrinsningar som pd grund av
gemenskapsritten mojligen finns for den
nationella lagstiftningskompetensen under-
sokas i férhallande till bevisfrigorna.

A — Forutsitiningen avseende konsum-
tion i hela EES

32. Jag har i inledningen 7 redan angett att
det i ett system med en rumsbegrinsad
konsumtion — i detta fall begrinsad till

7 — Se punkt 4 f ovan,
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EES — é&r av avgérande betydelse var de
varor som omfattas av varumirket forst
slipptes ut pi& marknaden, nidr det ir
ostridigt att dessa varor sldppts ut pa denna
marknad av varumirkesinnehavaren eller
med hans samtycke.

33. Undersékningen av pd vilken plats
varorna for forsta gingen slidpptes ut pa
marknaden och den didrmed sammanhing-
ande bevisproblematiken férutsitter sile-
des en konsumtion som #r begrinsad i
rummet. 8

B — Den ritisliga motiveringen i sak av
den ifrdgavarande fordelningen av bevis-
bérdan

1. Parternas argument

34, Kommissionen, den tyska regeringen
och den franska regeringen har anfért att
det ankommer p3 medlemsstaterna att 16sa
processriittsliga bevissvrigheter genom att
anta egna regler,

8 — } fall av internationell konsumtion uppkommer siledes inte
rdgan.

35. Enligt den tyska regeringens &sikt dr
tillimpningen av dessa nationella regler
begrinsad till vad som foljer av de krav
som domstolen har uppstillt f6r forvalt-
ningsprocessen, det vill siga de som f6ljer
av diskrimineringsforbudet och effektivi-
tetsprincipen. ?

36. Den franska regeringen har understru-
kit att direktivet inte gor det mojligt att
besvara frigan om vem som har bevis-
bérdan fér konsumtion. I tionde skilet i
direktivet sdgs visserligen att *[fJormerna
for fastsldende av risk for férvixling [i den
mening som avses i artikel 5.1 i direktivet]
och framfér allt bevisboérdan skall regleras
av nationella procedurregler som inte
berdrs av detta direktiv”. Denna hinvis-
ning till nationella processregler giller dven
niar det dr frdga om att faststilla en
konsumtion av de rittigheter som foljer
av varumirket i enlighet med artikel 7.1 i
direktivet.

37. Aven den franska regeringen har berdrt
frigan om grianserna for medlemsstaternas
processuella sjilystindighet, Enligt dom-
stolens fasta rdttpraxis 10 ankommer det pd
medlemsstaterna att, nir det inte finns

9 — Den har dérvid hinvisat till dom av den 12 juni 1980 i mal
130/79, Express Dairy Foods (REG 1980, s. 188?,
punkt 12, och av den 21 september 1983 i de férenade
malen 205/82—-215/82, Dewtsche Milchkontor (REG 1983,
s. 2633), punkterna 17 och 19,

10 — Den franska regeringen har sirskilt hiinvisat till dom av

den 16 december 1976 i mal 33/76, Rewe (REG 1976,
s. 1989; svensk specialutgdva, volym 3, s, 261), av den
9 november 1983 i mal 199/82, San Giorgio (REG 1983,
s. 3595; svensk specialutgdva, vol¥nx 7, 5. 389), av den
25 juli 1991 i mdl C-208/90, Emmott (REG 1991,
s. 1-4269; svensk s ccialutig.’wn, volym 11, s. 393), och
av den 1 :\})ri 1993 i de forenade mdlen
C-31/91—C-44/91, Lageder m.{l. (REG 1993, 5. 1-1761).
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nagon tillimplig gemenskapsbestimmelse,
reglera villkoren fér domstolsférfarandet i
den egna rittsordningen, varvid de rittig-
heter som medborgarna dtnjuter till f6ljd av
gemenskapsrittens direkta effekt skall
sikerstéllas. Dirvid skall diskriminerings-
forbudet?! och effektivitetsprincipen 2
beaktas.

38. Aven kommissionen utgir frin en pro-
cessuell sjdlvstindighet fér medlemsstater-
na, eftersom nigon uttrycklig regel om
fordelningen av bevisbordan inte finns i
artikel 7 i direktivet.

39. Kommissionen har vidare yttrat sig
avseende forhallandet mellan “samtycke”,
i den mening som avses i artikel 5.1, och
”samtycke”, i den mening som avses i
artikel 7.1 i direktivet, och har dirvid
anslutit sig till den hinskjutande domsto-
lens asikt att de bada begreppen inte har
samma betydelse. Det forsta begreppet
avser ett personligt forfogande Over varu-
mirket frdn innehavarens sida, vilket inne-
bdr att det ankommer p3 varumirkesinne-
havaren att inom ramen for forfarandet
visa att ndgot rittsligt forfogande o6ver
rittigheterna inte féreligger. Det andra
begreppet avser ett fast och rittsligt kon-
struerat tillstind som direkt medfér de i lag

11 — Enligt vilken de processrittsliga villkoren avseende vick-
ande av en talan som avser gemenskapsritten inte fir vara
mindre forménliga dn de villkor som giller for den
nationella riitten. Se de domar som anges i fotnot 9.

12 — Enligt vilken de processrittsliga villkoren inte far utformas
sd att de gor det i praktiken oméjligt att utdva de
rattigheter som foljer av gemenskapsritten.
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foreskrivna féljderna av konsumtion, vilka
inte pd ndgot sitt kan padverkas av att
varumirkesinnehavaren rittsligt f6rfogar
6ver rittigheterna. Vid tolkningen av
artikel 7.1 1 direktivet kan man sledes inte
himta st6d frin ndgon omstindighet som
anvinds for att tolka artikel 5.1 i direkti-
vet.

2. Rittslig bedémning

40. Det rdder enighet om att artikel 7.1 i
direktivet inte i sig berdr frigan om fordel-
ningen av bevisbérdan. Tionde skilet i
direktivet, som den franska regeringen har
pekat pd, avser enligt dess ordalydelse
visserligen endast risken for forvixling,
men innehdller dven en angivelse om att
direktivet i princip inte skall paverka
nationella processregler. Mot bakgrund av
detta anser jag det vara foljdriktigt att utgd
fran att medlemsstaterna har en processueli
sjilvstindighet som innebir att det ankom-
mer pid medlemsstaterna att nationellt och
med tillimpning av egna principer om
fordelningen av bevisbdrdan I6sa de beviss-
varigheter som hinger samman med varu-
mirkesinnehavarens samtycke enligt
artikel 7.1 i direktivet.

41. Att sddana principer ligger nira den
materiella ritten — vilken har harmoni-
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serats genom direktivet — i medlemssta-
terna kan 4nda inte fornekas. Aven inom
gemenskapsritten dr oOvergdngen fran
materiell rdte till bevisregler, och ddrmed
dven processritt, flytande. Detta har sir-
skilt tydliggjorts i domen i ma-
let Davidoff!3, i vilken domstolen sjilv
uppenbarligen uppstilide en bevisregel
enligt vilken ”det ankommer pd den ekono-
miska aktér som gor gillande att det
foreligger ett samtycke att bevisa detta
och det 4ligger inte varumirkesinnehavaren
att visa att det saknas samtycke.” 14

42, Aven den hinskjutande ritten, som i
detta hinseende far stod av kommissionen,
har baserat den bevisregel som den upp-
stillt pd en viss uppfattning av den mate-
riella ritten, Bundesgerichtshof har nimli-
gen grundat sina $verviganden pd uppfatt-
ningen att konsumtion enligt artikel 7.1 i
direktivet och, pd det nationella planet,
enligt 24 § punkt 1 MarkenG avser en
invindning frdn den som begdtt varumir-
kesintranget. Innan jag gdr in pd den
hinskjutna frigan anser jag mig ddrfor ha
skil att behandla den uppfattning av den
materiella ritten som ligger till grund for
nidmnda bevisregel.

43, Det skall inledningsvis anmirkas att
Bundesgerichtshof i sitt beslut om hinskju-
tande for forsta gingen tog stillning till det
omstridda forhdllandet mellan 14 § och
24 § punkt 1 MarkenG respektive mellan
artikel 5.1 och artikel 7.1 i direktivet. Fram

13 — Niimnd ovan i fotnot 3.
14 — Dom omnimnd i fotnot 3, punkt 54.

till dess var det tveksamt om en varumir-
kesinnehavares samtycke till saluféring i
EES utgér ett negativt kriterium fér till-
limpning inom ramen f6r en talan om
varumirkesintring enligt nationell ritt i
dverensstimmelse med frasen “utan sam-
tycke” i artiket 5.1 i direktivet13, eller om
en invindning frin svaranden utgbr en
forutsittning for tillimpning av artikel 7.1
i direktivet 16, Med utgdngspunkt i den
nationella principen att var och en har att
visa att férutsittningar for tillimpning av
den regel som gynnar honom foreligger,
leder den forstnimnda &sikten till att en
bevishérda kommer att dvila varumirkes-
innehavaren, medan den sistnimnda 4sik-
ten leder till att den som pdstds ha begatt
varumérkesintranget har bevisbordan, Bun-
desgerichtshof har i sitt beslut om hén-
skjutande uppenbarligen beslutat sig fér det
sistnimnda alternativet.

44. Det skall dirfor konstateras att fordel-
ningen av bevisbordan enligt nationell ritt
dr beroende av tolkningen av den materi-
ella ritten. Eftersom ”artik[larna] 5—7 i

15 — Sc i detta hinscende ur den tyska doktrinen Ingerl/Rohnke,
Markeugesetz E 24, punkt 15. Sc scnast dven ur den
Ssterrikiska dokinen Plockinger/Gassner, Zur Beweis-
lastverteilung bei Parallelimporten, OBI, 2001, s, 99, med
ctt flertal yucrli[ﬁarc hinvisningar till den tyska doktrinen,
samt ur den tyska doktrinen Mulch, Der Tatbestand der
n.xz'lrkenrecl;fliclmx Erschopfung, 2001, s. 129 och foljande
sidor.

16 — Sc i detta hinscende ue den tyska doktrinen Fezer,
Mnrkenrcchl, § 24, punkt 58 a och b: Klados, Darlegungs-
und Beweislast bei Parallelimporten im Markenrecht,
WRP 1999, s. 1018 med vidare hiinvisningar. Se ur den
franska_doktrinen Desmazieres de Scchel s, Gaz. Pal.
1998. 2 doctr., s. 1490, punkt 13 ¢ och diir angivna domar.
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direktivet [skall] tolkas s4, att de medfér en
fullstindig harmonisering av reglerna om
de rittigheter som #r knutna till ett varu-
mirke” 17 och da ”[d]irektivet... mot denna
bakgrund inte [skall] tolkas p3 s3 sitt att
det limnar medlemsstaterna utrymme att i
sin nationella lagstiftning foreskriva kon-
sumtion av de rittigheter som dr knutna till
ett varumirke i friga om varor som férs ut
pd marknaden i tredje land” 18, beror den
nationella fordelningen dock slutligen pa
tolkningen av artiklarna 5 och 7 i direkti-
vet.

45. Mot denna bakgrund ir det virt att
pipeka att Bundesgerichtshof har avstitt
frin att friga domstolen om férhallandet
mellan artiklarna 5 och 7 i direktivet, Detta
f6rhallningssitt medfér en odverskadlig
risk for olika nationella angreppssitt vid
tolkningen av direktivet, sisom tydligt
framgdr redan av en av Bundesgerichtshof
citerad och mot dess stdndpunkt diametralt
motsatt dom fran den 6sterrikiska Oberste
Gerichtshof 1, enligt vilken kravet p3 sam-
tycke inom ramen fér en talan om varu-
mérkesintring skall anses vara ett negativt
tillimpningskriterium i den mening som
avses i artikel 5 i direktivet.

46. Den konflikt mellan den gemenskaps-
rattsliga fria rérligheten f6r varor och den
nationella férdelning av bevisbérdan som

17 — Dom i det ovan i fotnot 3 ndmnda madlet Silhouette,
punkt 25,

18 — Ibidem, punket 26.

19 — OGH, beslut av den 15 februari 2000 — 4 Ob 29/00v,
OBI 2000, s. 178 = EvBL 2000/123 = ZfRV 2000/61.
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Bundesgerichtshof har pekat pd och som
domstolen nu har att préva, bygger sdledes
i slutindan p3 en tolkning av de nationella
bestimmelserna om inférlivande av direk-
tivet. Enligt denna tolkning ankommer det
pa svaranden att visa att forutsdtiningarna
f6r den i artikel 7 i direktivet foreskrivna
konsumtionen dr uppfyllda och sirskilt att
samtycke foreligger. Kdranden miste dére-
mot inte visa att hans varumirke anvinds
utan samtycke.

47. Aven om Bundesgerichtshofs fraga
endast avser frigan huruvida den fordel-
ning av bevisbérdan som enligt nationell
rdtt skall ske dr forenlig med primérritten,
tycks det mot denna bakgrund vara dnda-
malsenligt att kort behandla det system
som skall gilla enligt direktivet.

48. For en tolkning av artikel 7.1 i direk-
tivet som bygger pd en mojlighet for
svaranden att invinda — och siledes en
for honom gynnande regel — sdsom Bun-
desgerichtshof uppfattar den, talar idven
systematiska skal. I ett mal om varumarkes-
intrdng 4r det den som pdstds ha begait
varumirkesintringet som kan &beropa
konsumtion som invindning. Foér denna
asikt talar dven domstolens uttalande i
domen i madlet Davidoff29, enligt vilken
artikel 5 och artikel 7.1 har ett inbordes
férhallande som utgér undantag frin
reglerna: ”Artikel 5 i direktivet ger varu-
mirkesinnehavaren ensamritt att bland

20 — Nimnd ovan i fotnot 3, punkt 40,
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annat forhindra tredje man ’som inte har
hans tillstdnd’ att importera varor som bir
dennes varumirke. Artikel 7.1 innehiller
ett undantag fran denna regel, vilket f6re-
skriver att varumirkesinnehavarens rittig-
heter har konsumerats niir varorna har
slippts ut pd marknaden i EES av inneha-
varen eller med hans samtycke’” (min
kursivering)21. Om artikel 5 i direktivet
innehaller en regel som innebir att varu-
mirkesinnehavarens rittigheter bland
annat omfattar ritten att férbjuda import
av varor som ir forsedda med det aktuella
varumirket — savida inte samtycke fore-
ligger22 — utgdr artikel 7 i dirvektivet,
enligt vilken denna rdtt begrinsas till att
vid endast ett tillfsille kunna styra handeln i
EES, ndmligen ett undantag fran den forst-
nimnda principen, vilket klart gynnar sva-
randen.

49, Aven om det i artikel 7.1 i direktivet
utan tvivel uppstills en griins for varumér-
kesinnehavarens riittigheter, anser jag det
inte vara oproblematiskt att anse att
artikel 7.1 i direktivet ddrigenom utgor ett
allméiint undantag frin de exklusiva rittig-
heterna enligt artikel 5 i direktivet. Detta
skulle inte stimma Overens med den utjim-
nande funktion som konsumtionsprincipen

21 — Se ocksd redan generaladvokaten {ncobs forslag till
avgorande av den 29 januari 1998 i mal C-355/96 {angiven
ovan i fotnot 3), punkt 34: "Artikel 7.1 utgdr ett undantag
frin de réttigheter som tillkommer varumirkesinnehava-

ren enligt artikel 5.1.”

22 — I detta sammanhang kan hir underlitas att undersdka om
en brist pA samtycke cnli;it artikel 5 i dicektivet motsvarar
ett sddant samtycke som keiivs enligt artikel 7 i dircktivet.
Den hiinskjutande domstolen sdviil som kommissionen har
i detta sammanhang betonat att samtycke i den mening
som avses i artikel 5 i dircktivet dir av samma art som ett
rittsligt forfogande over rittighcter, medan samtycke
cnligt artikel 7 i dircktivet utgdr ett rittsligt konstruerat
forhdllande som inte kan piverkas av ndgot avtal om rétt
att forfoga dver rittigheterna,

har mellan den fria rorligheten f6r varor
och immateriella rittigheter.23 Det skall
erinras om att konsumtionsprincipen i
rittspraxis har utvecklats f6r att uppna en
sddan utjimning, vilket innebdr att kon-
sumtionen — ur det hdr relevanta primir-
rdttsliga perspektivet — snarare utgdr en
systembetingad begriinsning av de immate-
riella rdttigheterna, som syftar till att
sikerstdlla den ur gemenskapsrittslig syn-
punkt lika betydande fria rorligheten for
varor,

50. Artikel 7.1 i direktivet kan séledes
anses vara en regel som gynnar varumdr-
kesinnehavaren, eftersom den begrinsar
konsumtionen av rittigheterna avseende
varumirket till EES 24,

23 —Sc i detta hinscende mite forslag till avgorande i de
forenade milen C-414/99—C-416/99 {dom niimnd ovan i
punkt 3, punkt 80 och f8ljande punkter),

24 — Denna dsikt vinner ocksd stod av att varuméirkets funktion
niir det giller att styra handeln, som féljer av konsumtions-
principens begrdnsning i rummet, uppenbarligen inte dr
oomstridd, Sc i detta hiinscende Sir Robin fncob, sont
citerats av Sir Hugh Laddic i mdlet Zino Davidoff SA v.
A&G Imports Ltd%ZOOO] Ch, 127;{1999] ET.M.R, s. 700
och s. 718: "The doctrine of non-cxhaustion, whilst it
makes some sensc in patents and copyrights, is inimical to
the very nature of trade mark. *Kodak’ means the goods of
the Kodak com‘mny wherever they are made. When you
import Kodak filim, the namn Kodak still tells you the truth
that this is Kodak’s film; no rational trade mark law would
allow any other result.” Se dven D.A.O. Edwards kritiska
anmirkning i Trade Marks, Descriptions of Origin and the
Internal Market, 1.0.Q, 2001, s. 135, s. 139 och {6ljande
sida: "Whether the product may be then lawfully sold in
that second territory is a separate question that docs not
derogate from the character of the mark as the trader's
mark.”
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51. Den hinskjutande domstolen har dven
motiverat sin sikt att den brist pd sam-
tycke som anges i artikel 5.1 i direktivet
inte kan utgora nigot negativt kriterium for
tillimpning med att denna brist avser den
rdttsstridighet som uppkommer genom att
det objektiva kriteriet — nimligen tredje
mans anvindning av varumirket — upp-
fylls. Aven detta argument tycks vara virt
att behandla. Nir originalvaror finns i
handeln i EES, féljer nimligen — mot
bakgrund av den utjimning som sker
genom konsumtionsprincipen — rittsstri-
digheten hos anvindningen inte av att dessa
varor saluférs i EES, utan av att EES yttre
grins har passerats utan samtycke frin
varumdrkesinnehavaren, Ett sidant argu-
ment gir utéver vad som féljer av anta-
gandet om rittsstridighet, som jag likaledes
anser vara problematiskt mot bakgrund av
den primdrrittsligt foreskrivna utjim-
ningen mellan den fria rorligheten fér varor
och de immateriella rittigheterna.

52. Mot bakgrund av de ur detta perspek-
tiv i vart fall nimnvirda 6vervigandena i
beslutet om hinskjutande har det visat sig
att den hinskjutande domstolen haft fog att
yitra sig om forhallandet mellan artiklar-
na 5 och 7 i direktivet, eftersom férdel-
ningen av bevisbérdan enligt nationella
bestimmelser bygger pd en viss uppfattning
av de tyska bestdimmelserna for inférlivan-

de.

53. Med hiénsyn till den principielia pro-
cessuella sjilvstandigheten fér medlemssta-
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terna behdller dessa, med forbehall for de
begriansningar som foljer av gemenskaps-
rdtten, rdtten att tillimpa sina egna princi-
per for fordelningen av bevisbordan. De
ovanstdende anmdrkningarna om hur Bun-
desgerichtshof uppfattar den relevanta
materiella gemenskapsritten innebidr sile-
des inte att det ifrdgasitts att det i princip
ir dndamélsenligt for domstolen att
besvara frigan. Anmirkningarna syftar i
stillet endast till ate gora det majligt for
domstolen att i férekommande fall och i
enlighet med mina 6verviganden gora en
annan beddémning dn den som Bundes-
gerichtshof har gjort,

C — Kriterier for provningen

54. Med utgdngspunkt i antagandet att en
nationell behorighet avseende férdelningen
av bevisbordan vad giller samtycke inom
ramen for en talan om varumirkesintring,
vill Bundesgerichtshof i huvudsak fa klar-
het i om en sidan férdelning dr forenlig
med primirritten.

1. Parternas argument

55. Kommissionen har féreslagit att den
nationella bestdmmelsen skall prévas mot
bakgrund av direktivet. Som motivering
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har den hinvisat till domstolens fasta
rittspraxis, enligt vilken alla nationella
atgirder som faller under ett direktivs till-
limpningsomrdde skall provas mot bak-
grund av direktivet och inte av bestimmel-
serna om fri rérlighet f6r varor. Den har
samtidigt hdnvisat till att direktivet, liksom
sekundirritten i allminhet, skall tolkas
mot bakgrund av férdragsbestimmelserna
om fri rorlighet fér varor och sirskilt
artikel 30 EG25, For ovrigt har artikel 7 i
direktivet och artikel 30 EG samma syfte
och skall dérfér tolkas likadant, 26

56. Den franska regeringen har uppenbat-
ligen anslutit sig till denna 4sikt vid den
muntliga férhandlingen. Den franska rege-
ringen har i detta hiinseende hinvisat till
domen i malet Davidoff27, i vilken ett
begriinsat undantag frdn principen om
medlemsstaternas processuella sjdlvstin-
dighet gjordes och i vilken en princip om
fordelningen av bevisbérdan uttalades i
punkt 54. Detta &r, med hédnsyn till det
sdrskilt ndra sambandet mellan den pro-
cessrittsliga frigan om fordelningen av
bevisbordan och den rittsliga frigan i sak
om arten av samtycke, motiverat i det
enskilda fallet. Det kan dirfér antas att
fordelningen av bevisbérdan omfattas av
artikel 7.1 i direktivet.

25 — Dom av den 11 juli 1996 i de f6renade milen C-427/93,
C-429/93 och C-436/93, Bristol-Myers Squibb m.fl.
{REG 1996, s. 1-3457), punkterna 25 och 27.

26 — Dom av den 11 november 1997 i mal C-349/95, Loenders-
loot (REG 1997, s. 1-6227), punkt 18.

27 — Nimnd ovan i fotnot 3,

2. Riittslig beddmning

57. Jag har redan angett att dven jag utgdr
frin att medlemsstaterna har en sidan
processuell sjilvstindighet 28.

58. Ett podtagande av medlemsstaternas
processuella sjilvstindighet vid férdel-
ningen av bevisbordan skulle emellertid
kunna innebira att direktivet inte kan
anvindas som utgdngspunkt fér provning-
en. Om medlemsstaterna ndmligen har en
sddan normgivningsbehérighet, finns det
inte nigra sddana nationella bestimmelser
som omfattas av “ett direktivs tillimp-
ningsomride” i den mening som avses i
den rittspraxis som kommissionen &bero-
pat.

59. Det ir dock tveksamt om domen i
maélet Davidoff 22, sisom den har redovisats
av den franska regeringen, skall forstds sd
att domstolen har férordnat om ett begrin-
sat undantag frdn principen om medlems-
staternas processuella sjdlvstindighet,
genom att i punkt 54 i domen uttala en
gemenskapsrittslig princip for férdelningen
av bevisbordan.

60. For en sddan uppfattning kan tala att
skilda nationella regler f6r férdelningen av

28 — Sc punkt 40 ovan,
29 — Nidmnd ovan i fotnot 3, punkt 24,
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bevisbérdan, sisom exempelvis de som
foljer av avgdrandena frin den tyska Bun-
desgerichtshof respektive den osterrikiska
Oberste Gerichtshof, direkt beror omfatt-
ningen av det skydd som féljer av de
rittigheter som foreskrivs i direktivet. Nir
en regel innebir att det i jimf6relse med en
annan regel blir svdrare att styrka kon-
sumtion, blir det skydd av rittigheterna
avseende varumirket som foljer av direkti-
vet ndmligen olika starkt eftersom olika
villkor uppstills for hur skyddet skall
genomforas. Nodvindigheten av ett enhet-
ligt skyddsomrdde var emellertid en central
punkt i domstolens rittsliga 6verviganden i
sak i savil domen i milet Silhouette som i
domen i mélet Davidoff 30,

61. Mot detta kan tala att punkt 54 inte
hor till de avgérande skilen i domen i malet
Davidoff. Efter det att domstolen i punkt 53
uttalade att det visserligen inte 4r uteslutet
att varumirkesinnehavaren underforstitt
har limnat sitt samtycke, men att detta
"med sdkerhet” mdste framgi, drogs i
punkt 55 slutsatsen att endast en ren tyst-
nad inte ricker i detta hinseende. Mot
denna bakgrund tycks hinvisningen till
bevisbérdan i punkt 54 inte vara nédvin-
dig.

62. 1 punkt 58 konstaterade domstolen
dock att kravet pi ett klart samtycke i

30 — Domen i det i fotnot 3 ovan ndmnda mélet Silhouette,
punkt 24, och domen i det i fotnot 3 ovan nimnda mélet
Davidoff, punkt 42,
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den mening som avses i gemenskapsriitten
skulle 4sidosittas genom en nationell lag-
stiftning, om denna skulle innebira att
?varumirkesinnehavarens ’tystnad’ an[sigs]
utgdra samtycke” och att utgdngspunkt
togs i “ett presumerat samtycke”.

63. Detta uttalande i punkt 58 innehaller
en omisskinnelig hinvisning till en vix-
elverkan meltan bevisborderegeln och den
materiella ritten. Uttalandet mdste ddrfor
uppfattas s att f6r lagt stillda krav for att
anse att samtycke limnas kan jamstillas
med en samtyckespresumtion, och dirmed
atminstone med en omvind bevisbérda.

64. Detta skulle dock strida mot det syfte
som efterstrivas med direktivet, eftersom
det i slutindan skulle urholka varumirkes-
innehavarens rdtt att besluta om nir
varorna for forsta gingen skall slidppas ut
pd marknaden. Punkt 54 skall dicfor upp-
fattas sd, att férdelningen av bevisbordan
inte fir medféra att det skydd for varu-
mirkesinnehavarens rittigheter som efter-
striavas genom direktivet stills i fraga.

65. Didrmed ir jag inte beniigen att tyda
uttalandet i punkt 54 i domen i malet
Davidoff som en gemenskapsrittslig prin-
cip for fordelning av bevisbérdan, utan
endast som en begrinsning vad giller
omfattningen av sddana nationella bestim-
melser.
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66. Mot bakgrund av samtliga Gverviigan-
den ovan kan slutsatsen dras att direktivet
visserligen i princip inte omfattar bevisfra-
gor, men att begrdnsningar for de natio-
nella principerna om fordelningen av bevis-
bérdan #ndd kan utlisas av direktivs-
bestimmelserna. Dirmed skall de hir ifra-
gavarande processrittsliga principerna
prévas mot bakgrund av primirritten och
med vederbérlig hiinsyn tagen till direktivs-
bestdimmelserna i sak. Artikel 28 EG syftar
till att sikerstilla den fria rorligheten for
varor, Begridnsningar i denna grundlig-
gande frihet kan berittigas enlige artikel
30 EG, bland annat nir de syftar till att
skydda industriell och kommersiell digande-
ritt. Mot denna bakgrund kan direktivet
anses vara en konkretisering av artikel
30 EG och skall tolkas pd samma sitt
som den i enlighet med den rittsuppfatt-
ning som kommissionen har dberopat 31,

D — Den ifrdgasatta férdelningen av
bevisbordan mot bakgrund av artiklar-
na 28 EG och 30 EG samt artiklarna §
och 7 i direktivet

1. Parternas argument

67. Svaranden har anfort att en nationell
bestimmelse, enligt vilken en ekonomisk
aktdor mot vilken varumirkesinnehavaren
har viickt talan 4liggs hela bevisbdrdan

31 — Se fotnot 26 ovan,

avseende de omstindigheter som medfér
konsumtion, utgdr en Atgird av motsva-
rande verkan som en kvantitativ importre-
striktion i den mening som avses i artikel
28 EG.

68. Varumirkesinnehavaren kan nimligen
avskirma de nationella marknaderna med
stod av en sddan regel, iven om hans varor
har slippts ut pd marknaden i EES av
honom sjilv eller med hans samtycke.
Varumirkesritten har emellertid inte till
syfte att gora det mojligt f6r varumirkes-
innehavaren att avskirma de nationella
marknaderna och dirigenom frimja att de
eventuella prisskillnader som finns mellan
medlemsstaterna bibehélls, 32

69. Svaranden har i likhet med den hiin-
skjutande domstolen hinvisat till att varu-
mirkesinnehavaren, om den ekonomiska
aktéren skulle lyckas folja omsittningsked-
jan dnda till honom, hela tiden skulle ha
mojlighet att avskirma de ekonomiska
aktorerna frén tillgingen till varor som
innehavaren sjilv har slippt ut pd mark-
naden i EES. Genom ett sidant mél som det
vid den nationella domstolen skall siledes i
huvudsak klargdras om det finns luckor i
varumirkesinnehavarens forsiljningssys-
tem,

70. Aven den tyska regeringen anser att en
oinskrinkt tillimpning av nationella

32 — Dom i det ovan i fotnot 25 nimnda malet Bristol-Myers
Squibb m,fL, punkt 46.
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bestimmelser av ifrdgavarande art medfor
ett dsidosittande av den fria rorligheten for
varor 1 den mening som avses i artikel
28 EG. En begrinsning av den fria rérlig-
heten f6r varor foljer av att svaranden pd
grund av de angivna bevissvrigheterna da
skulle kunna férlora milet mot varumir-
kesinnehavaren #dven ndr varorna har
slippts ut pd marknaden i EES av varu-
markesinnehavaren sjilv eller av en tredje
man med hans tillstdnd. En sddan begrins-
ning kan dock varken motiveras genom
tvingande hdnsyn av allménintresse 33 eller
genom skyddet av industriell och kom-
mersiell dganderitt i den mening som avses
i artikel 30 EG.

71. Den franska regeringen betvivlar dir-
emot att den ifrdgavarande nationella ritts-
regeln utgor en dtgird med motsvarande
verkan av en kvantitativ importrestriktion i
den mening som avses i domen i malet
Dassonville avseende artikel 28 EG.34
Orsaken till det avskdrmande av mark-
naden som den hinskjutande domstolen
pekat pé dr snarare att soka i organisatio-
nen av forsiljningssystemet avséendé dé
varor som omfattas av varumdrket.

72. Enligt den franska regeringens dsikt dr
eventuella begrinsningar av den fria rérlig-
heten for varor i vart fall motiverade enligt

33 — I den mening som avses i dom av den 20 februari 1979 i
mil 120/78, Rewe-Zentral, kallat Cassis de Dijon
(REG 1979, s. 649; svensk specialutgdva, volym 3, s. 25),
punkt 5.

34 —Dom av den 11 juli 1974 i mal 8/74, Dassonville
(REG 1974, s. 837; svensk specialutgdva, volym 2,
s. 343), punkt 5.
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artikel 30 EG, eftersom en omviind bevis-
bérda i betydande grad skulle forsvara for
varumirkesinnehavaren att ut6va sina rat-
tigheter avseende varumirket,

73. Kommissionen har forordat en prov-
ning av nationella regler om fordelningen
av bevisbordan i forhdllande till direktivet
och har dirvid gjort en atskillnad mellan
tvd grupper av fall. Tillimpningen av
varumirkesritten far 4 ena sidan inte gora
det mojligt fér varumirkesinnehavarna att
avskirma de nationella marknaderna och
dirigenom frimja att de eventuella pris-
skillnader som finns mellan medlemssta-
terna bibehalls.35 A andra sidan foljer det
av tolkningen av bestimmelserna om de
fria varurorelserna att det inte dr férenligt
med artikel 30 EG att dligga en parallell-
importor att fora bevisning med underlag
som ir otillgdngliga for honom, nir for-
valtningen eller i forekommande fall dom-
stolarna kommer till uppfattningen att
siddan bevisning kan erhillas med andra

medel. 3¢

74. Den nationella domstolen skall dédrvid
vid tillimpning av en nationell regel om
fordelningen av bevisbérdan préva i vilken

35 — Den har dirvid hinvisat till den ovan i fotnot 26 nimnda
omen av den 11 november 1997 i mil C-349/95,
punkt 23.

36 —Dom av den 20 maj 1976 i mal 104/75, de Peijper
(REG 1976, s, 613; svensk specialutgdva, volym 3, s. 91),
Bunkt 29, och av den 17 oktober 1989 i mal 109/88,

anfoss {REG 1989, s. 3199; svensk specialutgdva, volym
10, s. 187), punkterna 14—16.
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grad regeln kan leda till att en marknad
avskirmas s att bevisféringen blir orimligt
svar.

2. Rittslig beddmning

75. Mot bakgrund av principen om den
nationella processuella sjilvstindigheten
ankommer det pd medlemsstaterna och
deras rittsskipningsorgan att uppstilla
bevisregler inom ramen fér denna proces-
suella sjilvstindighet. Detta giller dven for
mal om varumirken, eftersom direktivet
inte innehdller ndgra processrittsliga
bestimmelser i detta hinseende.37 Dessa
nationella bestimmelser maste dock hélla
sig inom vissa grinser, vilka framgir av den
materiella gemenskapsritten.

a) Artikel 28 EG

76. Frigan ir i vilken utstrickning som en
viss fordelning av bevisbordan enligt natio-
nella principer kan utgéra en atgird med
motsvarande verkan av en kvantitativ
importrestriktion i den mening som avses
i artikel 28 EG och i domen i malet
Dassonville 3%, Om denna prévning skulle
visa pa en risk for begriansningar av de fria
varurdrelserna, som konsumtionsprincipen

37 — Se redan punkt 40 ovan.
38 — Dom nidmnd ovan i fotnot 34, punke 5.

som bekant har till syfte att skydda,3? sd
skall det provas i vilken man som ett
berittigande enligt artikel 30 EG och
direktivet kan vara aktuellt for dessa
begrinsningar.

77. Det rader enighet om att en bestim-
melse av ifrdgavarande art, enligt vilken en
ekonomisk aktér mot vilken varumirkes-
innehavaren har vicke talan om varumir-
kesintrang har hela bevisbdrdan avseende
de omstindigheter som medfor konsum-
tion, stiller samma ekonomiske aktor i ett
dilemma, eftersom han dirvid har att vilja
mellan att a) antingen sjilv férlora malet
nir varumirkesinnehavaren sjilv eller
genom en tredje man som han givit sitt
tillstdnd har slidppt ut de varor som omfat-
tas av varumirket pd marknaden i EES,
eller (b) dberopa relevant bevisning genom
att ange sina leverantdrer och eventuella
leverantérer i tidigare led, och dirigenom
samtidigt utlimna sina forsdrjningskillor
med féljden att varumirkesinnehavaren far
kéinnedom om luckorna i sitt {orsiljnings-
system och kan vidta ldmpliga dtgdrder mot
dessa, vilket kan stoppa den svarande
parallellimportérens framtida tillgdng till
varorna.

78. Den ifrdgavarande fordelningen av
bevisbordan stiirker sdledes varumirkes-
innehavarens stillning pd sd sitt att han
till egen fordel kan utnyttja det dilemma
som den som pdstds ha begatt varumirkes-

39 — Sc dom av den 31 oktober 1974 i mal 16/74, Centrafarm
m.fl, mot Winthosp (REG 1974, s. 1183), punkt 12: "...
det ir ofdrenligt med bestimmelserna i EEG-fordeaget om
de fria varurérelserna jnom den gemensamma marknaden
att Iita en teckeninnchavare anviinda sig av cn riitt som
han har enligt en medlemsstats rittsregler {or att férbjuda
marknadsforingen i denna stat av en produkt som hag
slippts ut pd marknaden i en annan medlemsstat med
anviandning av det aktuella varumirket av honom sjilv
cller med hans samtycke.”
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intrdnget befinner sig i for att s6ka ritt pa
luckor i sitt férsdljningssystem, Den hin-
skjutande domstolen, svaranden, den tyska
regeringen och kommissionen har med fog
anfort att svaranden, dven nir de ifrigava-
rande varorna i forekommande fall har
slippts ut pd marknaden i FES, av varu-
markesinnehavaren eller med hans sam-
tycke stills infér valet att dberopa sddan
bevisning och ddrmed i framtiden forlora
sina forsorjningskallor eller att férlora
mélet. Av detta foljer en méjlighet for
varumirkesinnehavaren att dven inom EES
avskirma de nationella marknaderna i syfte
att bibehalla prisskillnader. I enlighet med
domstolens rdttspraxis dr varumirkesrit-
tens foremal “ndmligen inte att ge inneha-
varna rdtt att avskdrma de nationella
marknaderna och att pi si sitt frimja att
de prisskillnader som kan férekomma mel-
lan medlemsstaterna bibeh3lls™ 49,

79. En nationell regel av den art som ar i
friga dr sdledes inte forenlig med artikel
28 EG, nidr den innebidr att varumirkes-
innehavaren ges méjlighet att avskirma de
nationella marknaderna och dirigenom
frimja att de prisskillnader som finns
mellan medlemsstaterna bibehalls.

b) Artikel 30 EG och artiklarna 5 och 7 i
direktivet

80. Det dr tveksamt om en nationell regel
av den ifrdgavarande arten, enligt vilken en

40 — Dom i det ovan i fotnot 25 nimnda mélet Bristol-Myers
Squibb m.fl., punkt 25. Se dven den ovan i fotnot 26
ndmnda domen i mélet Loendersloot, punkt 23,
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ekonomisk aktér mot vilken varumirkes-
innehavaren har vickt talan om varumir-
kesintrdng har hela bevisbérdan avseende
de omstindigheter som innebidr konsum-
tion, kan vara berittigad enligt artikel
30 EG och tillimpliga sekundirrittsliga
bestimmelser.

81. Av den av kommissionen anforda ritts-
praxisen*! kan i vart fall utlisas att det, ”i
varje fall inte [4r] berittigat enligt artikel 36
[nu artikel 30 EG) att forpliktiga [parallell-
importdren] att... [féra bevisning] med
hjélp av dokument som han inte har till-
gang till, nir férvaltningen eller i f6rekom-
mande fall en domstol konstaterar att
bevisningen kan foras pd annat sitt”, 42

82. Artikel 30 EG kan dérfér inte tillimpas
for att berdttiga en nationell regel av
ifrdgavarande art, som indirekt och poten-
tiellt kan utgbra en import- eller exportre-
striktion i den mening som avses i domen i
maélet Dassonville, nir regeln innebir att
det krdvs att den svarande parallellimpor-
toren skall fora en orimlig eller omajlig
bevisning. Detta har den franska regeringen
inte beaktat i sitt yttrande.

83. Savil den hinskjutande domstolen som
den tyska regeringen och kommissionen

41 — Se fotnot 31 ovan.

42 — Dom i det ovan i fotnot 36 nimnda mdlet de Peijper,
punkt 29,
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har tagit svarandens bevissvarigheter i
beaktande. Dessa svirigheter bestir i
huvudsak av att han endast kan féra bevis-
ning genom att ange sina leverantérer, och
didrmed i slutdndan riskerar att férlora sina
férsorjningskillor, och att han didrvid
tvingas styrka omstindigheter som han
knappast kan kriva att f& information
om. Framfor allt dr det endast sillan
mojligt £6r svaranden att i en ling omsitt-
ningskedja helt rekonstruera kedjan av
leverantorer i tidigare led.

84. Genom domen i milet Davidoff43 har
det pa nytt klargjorts att antagandet av en
nationell rittsregel som innehdller en fére-
skrift som kan jimstillas med en presum-
tion for samtycke, och som i s fall utgor
hinder f6r varumirkesinnehavarens
utévande av rdtten att bestimma nir
varorna for forsta gngen skall slippas ut
pA marknaden i EES, inte ir f6renlig med
artiklarna 5 och 7 i direktivet 44,

85. Av den redan nimnda utjimnande
funktionen hos konsumtionsprincipen 43,
sdsom den faststills i artikel 7 i direktivet,
framgér dock #ven att en begrinsning av
den fria rorligheten for varor pd grund av
utdvande av immateriella rittigheter inte
fr g4 utdver vad som ir nédvindigt for att

43 — Nimnd ovan i fotnot 3,

44 — Ibidem, punkt 58. Sc i detta hinseende dven punkterna 59
och féljande punkter ovan.

45 — Se punkt 49 samt fotnot 23 ovan,

tillvarata dessa rittigheter. Med andra ord
fir en nationell bestimmelse inte gora det
mojlige att utdva dessa rittigheter i de fall
som detta gor att den fria rorligheten for
varor inte helt kan sikerstillas.

E — Bundesgerichishofs forslag till éind-
ring av den ifrdgavarande nationella for-
delningen av bevisbérdan

1. Parternas argument

86. Svaranden har foreslagit, i den delen i
Overensstimmelse med vad som anges i
beslutet om hinskjutande, att varumirkes-
innehavaren skall dldggas att inom rimliga
ramar uttdbmma sina mojligheter att skilja
de varor som slippts ut pad marknaden i
EES av honom sjilv eller med hans sam-
tycke frdn de varor som saluférs utanfér
detta omrdde. Ett sddant aliggande for
varumirkesinnehavaren dr rimligt.

87. Aven den tyska regeringen har anslutit
sig till detta f6rslag fran den hinskjutande
domstolen. En férsiljare kan genom en
enkel och foérstdelig mirkning littare
utréna om rittigheterna avseende varumir-
ket har konsumerats eller inte. Denna
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losning innebidr att den nationella proces-
suella bevisrdtten hamnar i Sverensstim-
melse med de krav avseende den fria
rorligheten for varor som féljer av artik-
larna 28 EG och 30 EG. Att iligga varu-
mirkesinnehavaren organisations- och
markningsskyldigheter dr rimligt och lamp-
ligt och gor det dessutom littare for honom
att ta till vara sina rittigheter. En 16sning
som innebir att bevisbérdan omvinds till
nackdel fér varumirkesinnehavaren ir inte
nodvindig och skulle i minga fall ocksa
medféra en orittfirdig fordel f6r den som
begatt varumirkesintringet.

88. Den franska regeringen har vid den
muntliga férhandlingen didremot klargjort
att den anser att den hinskjutande dom-
stolens forslag dr olampligt. Enligt denna
regerings dsikt kan f6rslaget jimstéllas med
en regel som innebdr en omvind bevis-
bérda, vilket skulle skada den nédvindiga
intresseutjdmningen genom det ensidiga
missgynnande av varumirkesinnehavaren
som foljer ddrav.

89. Kommissionen har visserligen i princip
férordat en skyldighet f6r varumirkesinne-
havaren att medverka, men endast i den
mén det dr nédvindigt f6r att undanrdja
risken foér en avskdrmning av marknaden
respektive i den man som det dr noédvandigt
f6r att undvika att orimliga krav stills pd
bevisféringen f6r den som begatt varumar-
kesintringet.

90. T bada dessa fall ankommer det pa den
nationella domstolen att i det enskilda
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fallet avgora vilken skyldighet att med-
verka som varumirkesinnehavaren har,
Den mirkningsskyldighet som den hin-
skjutande domstolen foreslagit bor i all-
miénhet kunna ge varumérkesinnehavaren
mojlighet att uppfylla denna skyldighet.

2. Rittslig bedomning

91. Kravet pd en indring av en nationell
bevisregel, sidan som den ifrAgavarande,
foljer av att regeln dr oforenlig med artik-
larna 28 EG och 30 EG i jimférelse med
artiklarna 5 och 7 1 direktivet.

92. Sdsom redan har antytts*¢ anser jag
liksom den tyska regeringen inte att dom-
stolen har uppstillt nigon gemenskaps-
rittslig regel om fordelningen av bevis-
bordan genom punkterna 54 och 58 i sin
dom i mdlet Davidoff.4” Enligt min 4sikt
har domstolen dir endast uttalat en regel
som foljer av den materiella ritten, ndmli-
gen att en bestimmelse som motsvarar en
presumtion om samtycke ir otilliten, 48

93. Domstolen har ansett att ett samtycke
innebir att man avstir fran den exklusiva

46 — Se punkt 65 ovan.
47 — Ndmad ovan i fotnot 3.
48 — Se i detta hinseende redan punkt 84.
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rdtten till varumirket4® och har med ritta
uppstillt ett krav péd att en sidan viljeytt-
ring klart mdste kunna utldsas.5® Detta
innebir givetvis att en presumtion fér
samtycke inte kan godtas.’! Om den
parallellimportér mot vilken talan vickts
emellertid fullt ut har visat att varumirkes-
innehavaren har limnat sitt samtycke,
foljer av de beskrivna omstindigheterna
att en i vart fall méjlig begrinsning av den
fria rorligheten for varor kan féreligga. En
sddan begrinsning kan inte motiveras. 52
Mellan dessa ytterlighetslosningar bor det
dock, tvirtemot vad den franska regeringen
har hivdat, fortfarande finnas utrymme for
en vil avvigd fordelning av den proces-
suelfa risken.

94, En sidan skyldighet fé6r varumirkes-
innehavaren att medverka som Bundes-
gerichtshof har foreslagit tycks mot bak-
grund av de aktuella omstindigheterna
vara dgnad att undanrdja de betinkligheter
som foreligger pd grund av foljderna av den
ifrigavarande nationella bevisregeln.

95. Den nirmare utformningen av denna
skyldighet skall ske enligt nationell rite,
eftersom de begriinsningar av den principi-
ella processuella sjilvstindigheten f6r med-
lemsstaterna som siirskilt foljer av direkti-
vet inte genom tvingande pdbud helt har
undanréjt medlemsstaternas utrymme att
foreta skonsmiissiga bedémningar.

49 — Niimnd ovan i fotnot 3, punkt 41,
50 — Nimnd ovan i fotnot 3, punkt 45.
51 — Nimnd ovan i fotnot 3, punkt 58.
52 — Se punkt 76 och féljande punkter ovan.

96. Av den tolkning av begreppet samtycke
som lag till grund fé6r domen i mélet
Davidoff fo6ljer slutligen att bevisbordan
avseende uppfyllandet av férutsdttningarna
fér konsumtion skall delas. S& dr fallet pa
grund av det skydd som féljer av att
direktivet forlorar sin effektivitet om en
presumtion om samtycke skulle gilla,
medan den primirrittsligt skyddade fria
rorligheten for varor 4 andra sidan skulle
kunna begrinsas pa ett sitt som inte kan
motiveras, genom att hela bevisbordan
under de beskrivna omstindigheterna
skulle 4vila svaranden. Det skall ddrfor, i
likhet med vad kommissionen och den
tyska regeringen har anfért, konstateras
att en nationell skyldighet for varumirkes-
innehavaren att medverka endast fir gd sd
ldngt som dr nddvindigt for att se till att
det inte blir omojligt att féra bevisning eller
fér att undanrdja risken for en avskirm-
ning av marknaden,

97. En i detta sammanhang pd nytt relevant
nationell skyldighet att miirka de varor som
omfattas av varumirket underlittar visser-
ligen bevisningen avseende den plats dir
varorna for forsta gdngen slipptes ut pd
marknaden, men ger dndd iufe ndgon
definitiv upplysning om huruvida varumir-
kesinnehavaren har samtycke till att
varorna for forsta gdngen har slippts ut
pd marknaden i EES eller inte. Det skall
konstateras att en sidan skyldighet i vart
fall skulle bidra till att bevisbérdan delades
upp, men att detta inte — tviirtemot den
franska regeringens asikt — skulle med-
fora en regel som kan jimstillas med en
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presumtion fér samtycke vad giller varor
som slippts ut pd marknaden utanfor
EES. 33 Betdnkligheter kan i vart fall anses
foreligga pd grund av den osidkra rittsliga
grundval som dessa, fér varumirkesinne-
havaren, missgynnande bestimmelser vilar

pa.

98. Oavsett den avslutande prévningen av
forenligheten med gemenskapsritten upp-
kommer, i vart fall i praktiken, dnd3 frigan
huruvida en mirkning ir dgnad att 16sa
bevissvarigheterna i de fall dar det inte kan
sakerstillas att de uppgifter som limnas
genom mirkningen ir riktiga.>* Om den
ekonomiska aktér mot vilken talan har
vickts siljer varor vars mirkning tyder pa
att de forst har slippts ut pd marknaden
utanfér EES, medan de i verkligheten har
sldppts ut pd marknaden i EES av varu-
mirkesinnehavaren eller med hans sam-
tycke vid samma tidpunkt eller senare,
skulle bevisbordan fortfarande 4vila den
ekonomiska aktdren, fastin varumirkes-
innehavarens rittigheter faktiskt skulle
vara konsumerade.

99. En 16sning skulle kunna vara att varu-
mirkesinnehavaren ges bevisbordan avse-

53 — Sévida de inte mnehaller négot motsvarande forbehall, Se i
detta hinseende skilen till dgomen i milet Davidoff, nimn
ovan i fotnot 3, punkt 56: "Inte heller kan ett underforstatt
samtycke anses foreligga pd grund av att varumirkes-
innchavaren inte har tl%kannaglwt att han motsitter sig
saluféring inom EES eller pd grand av att varorna inte har
forsetts med en uppglft om att de inte far slippas ut pd
marknaden inom EES.”

54 — I detta sammanhang kan frigor avseende huruvida mérk-
ningen kan tas bort eller hur héllbar den ér uppkomma.
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ende frigan huruvida hans férsiljningssys-
tem i EES saknar luckor i de fall som det
inte pd ndgot annat sitt 4r majligt att ta
reda pd var varorna- férst slippts ut pé
marknaden, sisom exempelvis genom
varornas beskaffenhet eller en sirskild
mirkning vars riktighet 4r oomstridd. Om
den nationella domstolen blir 6vertygad om
att férsiljningssystemet i EES saknar luck-

kan slutsatsen dd dras att de av
parallellimportérens varor som omfattas
av varumérket mdste hirrora frin en plats
utanfér EES, vilket innebdr att rittighe-
terna avseende varumirket inte redan ir
konsumerade f6r dessa varor pd grund av
att de forst faktiskt har slippts ut pa
marknaden av varumirkesinnehavaren
eller med hans samtycke.

100. Det skall konstateras att en skyldighet
fér varumirkesinnehavaren att medverka,
oavsett om den ges formen av en mirk-
ningsskyldighet eller en bevisbérda, gor att
en nationell bevisregel av ifrdgavarande art
ater blir forenlig med artiklarna 28 EG och
30 EG i jimforelse med artiklarna 5 och 711
direktivet. En sidan skyldighet att med-
verka fir emellertid endast stricka sig s
langt som 4r nodvindigt for att undvika for
det forsta risken f6r att marknaden avskir-
mas och/eller fér det andra att inte orimliga
krav stills p& bevisféringen for den person
mot vilken talan vickts,
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V — Forslag till avgorande

101. Det foreslas ddrfor att domstolen skall besvara Bundesgerichtshofs friga pa
foljande sitt:

Artiklarna 28 EG och 30 EG samt artikel 7.1 i forsta direktivet 89/104/EEG av
den 21 december 1988 om tillnirmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar
skall tolkas si, att de i princip inte utgdér ndgot hinder for tillimpningen av
nationella bestimmelser om fordelningen av bevisbdrdan nir det giller att styrka
att férutsittningarna for konsumtion enligt artikel 7 i direktiv 89/104 ar
uppfyllda.

Om dessa bestimmelser emellertid innebir att det ankommer pa en ekonomisk
aktor, mot vilken en talan rorande saluforing av originalvaror som omfattas av
ett varumirke har vickts och som 4dberopar konsumtion av varumirket i den
mening som avses i artikel 7 i direktiv 89/104, att visa och i férekommande fall
styrka att de varor han salufér redan tidigare har slippts ut pd marknaden inom
Europeiska ekonomiska samarbetsomrédet av varumirkesinnehavaren sjilv eller
med hans samtycke, skall det sikerstillas att sddana nationella bestimmelser

— inte gor det mojligt fér varumirkesinnehavaren att avskdrma de nationella
marknaderna och att dirigenom frimja bibehallandet av prisskillnader
mellan medlemsstaterna,

— inte omdjliggdr eller forsvarar bevisforingen fér den ekonomiska aktér mot
vilken talan har vickts pd sidant sitt att denne endast under orimliga
omstindigheter kan styrka konsumtion, exempelvis genom att redovisa sina
forsorjningskillor och ddrmed 16pa risken att forlora dessa killor.
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