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HOGSTA DOMSTOLENS

BESLUT Ma nr
meddelat i Stockholmden 1 april 2005 O 4188-04
KLAGANDE

Scan-Tech USA/Sweden AB, 556276-8019, Skyttbrinksvagen 11,
147 39 TUMBA
Ombud: advokaten BL

MOTPART

Volvo Personvagnar Aktiebolag, 556074-3089, Avd 50090 HB3S,
405 31 GOTEBORG

Ombud: advokaten ACS

SAKEN

Frigorande av kvarhallna varor

OVERKLAGAT AVGORANDE
Svea hovritt, avd. 2, beslut den 22 september 2004 i mal O 6811-04

HOGSTA DOMSTOLENS AVGORANDE

Hogsta domstolen andrar pa det sétt hovréttens beslut i huvudsaken att forpack-
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Box 2066 08-617 64 00 8.45-12.00
HOGSTA DOMSTOLEN 103 12 STOCKHOLM 13.15-15.00
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ningarnatill rods och stabilizing links omedel bart skall frigoras.

Med andring av hovréttens beslut dven ifraga om réttegangskostnader forordnar
Hogsta domstolen att vardera parten skall svara for sin réttegangskostnad i hov-

rétten.

Hogsta domstolen avsldr Scan-Tech USA/Sweden Aktiebolags yrkande om upp-

tagande av muntlig bevisning.

Hogsta domstolen finner inte skal att inhdmta forhandsavgdérande fran EG-

domstolen.

Vardera parten skall svara for sin rattegangskostnad i Hogsta domstolen.
YRKANDEN | HOGSTA DOMSTOLEN

Scan-Tech USA/Sweden Aktiebolag (Scan-Tech) har yrkat att Hogsta domstolen
skall bifalla bolagets yrkande att de varor som kvarhdllits av Tullverket omgaen-
de skall frigoras, betréffande grillarna dock forst sedan Volvos varumérken har
avlagsnats fran dem. Scan-Tech har vidare yrkat att Hogsta domstolen skall till-
|&ta den i hovrétten aberopade muntliga bevisningen. Scan-Tech har yrkat ersétt-
ning for rattegangskostnader i hovrétten.

Volvo Personvagnar Aktiebolag (Volvo) har bestritt andring.

Parterna har yrkat ersattning for rattegangskostnader i Hogsta domstolen.
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Malet ror Tullverkets beslut att uppskjuta frigérandet av varor som importerats
till Sverige. Ingripandet har skett med stéd av 7 kap. tull agen (2000:1281), som
hanvisar till Radets forordning (EG) nr 3295/94 av den 22 december 1994 om
atgarder for att forhindra 6vergang till fri omséttning, export, aterexport eller
hénforande till ett suspensivt arrangemang av varumarkesforfal skade och pira-
tillverkade varor. Denna foérordning har fran och med den 1 juli 2004 ersatts av
Radets forordning (EG) nr 1383/2003 av den 22 juli 2003 om tullmyndigheternas
ingripande mot varor som misstanks goraintrang i vissaimmateriella rétigheter.
Den nya forordningen (EG-forordningen), som saknar dvergangsregler och som
inte skiljer sig fran den gamlaférordningen sdvitt avser de fragor som nu ar rele-

vanta skall tillampasi malet.

| korthet innebér forfarandet att tullmyndigheten skall halla kvar eller skjuta upp
frigbrandet av varor som forsini eller ut ur Sverige, om varorna misstanks gora
intrang i en immateriell réattighet (artikel 1.1 a) och 9 i EG-forordningen). Av 6
kap. 1 8 tullagen foljer att ett beslut av tullmyndigheten om kontrollatgarder far
fattas endast om skélen for &tgarden uppvéager det intrang eller men i dvrigt som
atgarden innebar for enskilda. Denna proportionalitetsprincip galler aven vid i n-
gripanden enligt 7 kap. tullagen (prop. 1994/95:34 sid. 101 f.). Réttighetsinneha:
varen har efter tullmyndighetens ingripande en viss kortare tid pa sig att vacka
talan vid domstol for att faintrangsfragan provad. Enligt 7 kap. 6 § tullagen far
domstol meddela ett interimistiskt beslut om att frigéra varorna.

Sedan Volvo Personvagnar Aktiebolag (Volvo) vackt taan mot Scan-Tech
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USA/Sweden Aktiebolag (ScanTech) har Scan- Tech framstéllt ett interimistiskt
yrkande om att varorna omgaende skall frigoras. Frégan i Hogsta domstolen &r
vilken provning domstolen skall géra med anledning av ett sddant interimistiskt

yrkande.

Scan-Tech har gjort géllande att EG-férordningen och tullagens bestammel ser
endast reglerar det inledande skedet och att domstolen skall tillampa 15 kap. 3 §
réttegangsbalken, antingen direkt eller analogt, vid sin prévning av det interimis-
tiska yrkandet.

Nér en intrangstalan vacksi ett fall av férevarande slag, ar varornaredan fore-
mal for en interimistisk sakerhetsdtgard som har vidtagits med stod av EG-
forordningen. Det kan inte krévas att karanden harutover skall framstélla ett
yrkande om sakerhetsdtgard enligt 15 kap. 3 § réttegangsbal ken betréffande

sammavaror.

Sa som regelverket & utformat saknas stod for annat an att domstolen bara skall
Overprovatullmyndighetens beslut, dvs. beddma om det foéreligger grund for
misstanke att varorna gor intrdng i nagon immateriell réttighet och om atgérden
& forenlig med proportionalitetsprincipen. En sdlunda begransad 6verprévning ar
ocksamotiverad av forordningens syfte, namligen att hindra att varor som gor
intrang i immateriellarattigheter sldpps ut pa marknaden. Darmed star det klart
att ett yrkande om att sékerhetsatgarden skall upphora skall bedomas pa grundval
av EG-foérordningen och tullagen och inte enligt de merarestriktivareglernai

rattegangsba ken.

De varor som tullmyndigheten ingripit mot & delsgrillar till bilar av mérket
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Volvo, vilka &r forsedda med ett av Volvos figurmérken, dels forpackningar

som innehdllit reservdelar och pa vilka varumérket "Volvo” angivits.

Vad ScanTech anfort om att Scan- Tech inte haft for avsikt att importera grillar
forsedda med Volvos figurmérke saknar betydel se vid beddmningen av om va-

rorna kan misstankas gora varumarkesintrang.

| fragaom grillarnaér det ostridigt att dessa & forsedda med Volvos figurmarke.
Dettaintrang i varumarkesrétten har &gt rum genom inforseln till Sverige(se4 §
forsta stycket varumarkeslagen 1960:644, och prop. 1960:167 s. 70 f.). Scan+
Tech har yrkat att Volvos figurmarke skall avlagsnas fran grillarna varefter de
omedelbart skall frigoras. Yrkandet kan inte prévasi detta mal om éverprévning
av Tullverkets beslut utan far avgoras av tingsratten i samband med intrdngsmé

let.

Det finns alltsd inte skal att &ndra hovréttens beslut betréffande grillarna.

Né&r det géller forpackningarna &r foljande att beakta. Av 4 8 andra stycket var u-
mérkeslagen foljer att det i viss utstrackning &r tillatet att vid tillhandahallande av
reservdel, tillbehor eller liknande dberopa annans varumérke. | forarbetenatill

4 § andra stycket anges att regeln inte utgor hinder mot att den som tillhanda
haller reservdelar upplyser att delarna lampar sig for originalfabrikatet och att en
sadan upplysning inte & kanneteckensanvandning savida upplysningen |amnas
pa ett sddant sétt att misstag & uteslutet och det finns ett befogat intresse av att
omtala att varan passar visst fabrikat (seprop. 1960:167 s. 63 f. och 72).

| artikel 6.1 ¢) i R&dets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om
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tillnarmningen av medlemsstaternas varumarkeslagar (varumarkesdirektivet)
stadgas att innehavaren inte kan forhindra en anvandning av varumarket, om det
ar nodvandigt for att ange en varas eller tjansts avsedda andamal, sérskilt som
tillbehor eller reservdel, forutsatt att anvandningen star i Gverensstammel se med
god afféarssed. Syftet med dennainskrankning i ensamrétten &r att det annars inte
skulle ga att marknadsforat.ex. en reservdel paett effektivt sétt, dvs. att forena
det grundladggande intresset av varumarkesskydd med intresset for den friaror-
ligheten for varor och friheten att tillhandahdlla tjanster inom den gemensamma

marknaden.

| avgorandet NJA 1998 s. 474, det s.k. Volvomalet, framgar att en verkstads an-
vandning av Volvos kannetecken for att upplysa om att verkstaden, som inte &r
auktoriserad av Volvobolaget, tillhandahdller servi ce av Volvobilar inte ar otill-
|&ten, om den sker sd att varje misstag om kommersiellt samband med varumér-
kesinnehavaren ar uteslutet och aberopandet inte sker pa sadant sétt att det ens

kan ge sken av sadant samband.

EG-domstolens dom den 23 februari 1999 avseende forhandsavgérande i det s.k.
BMW-malet, mal C-63/97, REG 1999, s. I-905, avsag bl.a, liksom Volvomalet,
tillhandahdllande av reparationer och underhdl av bilar med visst varumarke.
Artiklarna5—7 1 varumérkesdirektivet gor enligt domstolen det inte mgjligt for en
varumérkesinnehavare att forbjuda tredje man att anvanda ett varumérke for att
genom annonsering upplysa allmanheten om att han utfor reparationer och un-
derhall av produkter som bar varumérket, vilka har forts ut pd marknaden av va-
rumarkesinnehavaren eller med dennes samtycke, eller att han &r specialist pa
forsaljning eller reparationer och underhdll av sadana produkter, om inte var u-
mérket anvands pa ett sadant satt att det kan forefalla som om det foreligger ett
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ekonomiskt samband mellan det tredje féretaget och varumarkesinnehavaren och
sarskilt att aterforsaljarforetaget ingar i varuméarkesinnehavarens aterforsaljaror-
ganisation eller att det foreligger ett sérskilt samband mellan de tvaforetagen. Av
domen framgar vidare att fragan huruvida ett dberopande kan ge intryck av att
det foreligger ett ekonomiskt samband mellan tredje man och varumarkesinneha-
varen & en fraga om faktiska omstandigheter som den nationella domstolen far

avgora mot bakgrund av omsténdigheternai varje enskilt fall.

Forpackningarna bestar av ett omslag i plast med Scan-Techs logotyp flerfaldigt
tryckt 6ver hela férpackningen. Forpackningen ar forsedd med en paklistrad eti-
kett med ett nummer, Scan- Techs logotyp och orden ”Rod Volvo” respektive

" Stabilizer link Volvo”. Dessaord &r atergi vna med ett enhetligt typsnitt och
format, och ordet Volvo framhavs inte sarskilt. Det aktuella dberopandet av Vol-
vos varuméarke pa forpackningarna far anses vara nédvandigt for att pa ett enkelt
sétt, som forebygger misstag, ange reservdel arnas anvandningsomrade. De i m-
porterade reservdelarna & inte avsedda for Scan-Techs eget bruk, utan for vida:
reforsdjning till bl.a. verkstader. Det finnsinget i dberopandet som antyder att
det finns ett kommersiellt samband mellan VVolvo och Scan- Tech eller som ger
intryck av att innehdllet i férpackningenér en originalreservdel. Det foreligger
mot den bakgrunden inte skal att misstanka att férpackningarna gor intrang i

Volvos ensamraétt.

Pa grund av det anforda skall Scan-Techs 6verklagande bifallas pa det séttet att

forpackningarna omgaende skall frigoras.

Mot denna bakgrund finner Hogsta domstolen inte skl att halla férhandling, ta
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upp muntlig bevisning eller inhamta forhandsavgorande frén EG-domstolen.

Med hansyn till utgangen skall vardera parten svara for sina réattegangskostnader

I hovréatten och i Hogsta domstolen.

| avgorandet har deltagit: justitieraden Svensson, Thorsson, Regner, Lundius
(referent) och Calissendorff
Foredragande revisionssekreterare: Bergkvist



