DOM AV DEN 1.7.1999 — MAL C-173/98

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen)
den 1 juli 1999 *

I mal C-173/98,

angdende en begiran enligt artikel 177 i EG-fordraget (nu artikel 234 EG), frdn
Cour d’appel de Bruxelles (Belgien), att domstolen skall meddela ett férhands-
avgorande i det vid den nationella domstolen anhiingiga malet mellan

Sebago Inc.,

Ancienne Maison Dubois et Fils SA

och

G-B Unic SA,

angdende tolkningen av artikel 7.1 i rddets forsta direktiv 89/104/EEG om
tillndrmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1;
svensk specialutgava, omrade 13, volym 17, s. 178),

meddelar

* Rittegingssprik: franska.
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DOMSTOLEN (femte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden ].-P. Puissochet samt domarna P. Jann,
J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (referent) och D.A.O. Edward,

generaladvokat: FG. Jacobs,

justitiesekreterare: bitridande justitiesekreteraren H. von Holstein,
med beaktande av de skriftliga yttranden som har inkommit frin
— G-B Unic SA, genom advokaten Richard Byl, Bryssel,

— Frankrikes regering, genom Kareen Rispal-Bellanger, sous-directeur, utrikes-
ministeriets rittsavdelning, och Anne de Bourgoing, chargé de mission,
samma avdelning, bada i egenskap av ombud,

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom Karen Banks, rittstjdnsten,
i egenskap av ombud,

med hinsyn till férhandlingsrapporten,

efter att muntliga yttranden har avgivits vid sammantridet den 28 januari 1999
av: Sebago Inc. och Ancienne Maison Dubois et Fils SA, foretradda av advokaten
Benoit Strowel, Bryssel, G-B Unic SA, foretritt av advokaten Richard Byl, och
kommissionen, foretridd av Karen Banks,

och efter att den 25 mars 1999 ha hért generaladvokatens forslag till avgorande,
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foljande

Dom

Cour d’appel de Bruxelles har genom dom av den 30 april 1998, som inkom till
domstolens kansli den 11 maj samma 4ar, i enlighet med artikel 177 i EG-
fordraget (nu artikel 234 EG) stillt frigor om tolkningen av artikel 7 i rddets
forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen av
medlemsstaternas varumarkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1, svensk specialutgava,
omrade 13, volym 17, s. 178, nedan kallat direktivet), i dess lydelse enligt avtalet
av den 2 maj 1992 om Europeiska ekonomiska samarbetsomradet
(EGT L 1, 1994, s. 3, svensk version, SO 1993:24, nedan kallat EES-avtalet).

Frigorna har uppkommit i en tvist mellan bolagen Sebago Inc. (nedan kallat
Sebago) och Ancienne Maison Dubois et Fils SA (nedan kallat Maison Dubois), &
ena sidan, och G-B Unic SA (nedan kallat G-B Unic), 4 andra sidan, avseende G-B
Unics forsiljning av varor som bir ett varumirke som Sebago ir innehavare av,
utan Sebagos samtycke.

I artikel 7 i direktivet, med titeln ”Konsumtion av de rittigheter som 4r knutna
till ett varumirke”, anges féljande:

”1. Ett varumirke ger inte innehavaren ritt att forbjuda anvindningen av
varumirket f6r varor som av innehavaren eller med hans samtycke har forts ut pa
marknaden under varumirket i gemenskapen.

2. Punkt 1 skall inte gilla nir innehavaren har skilig grund att motsitta sig
fortsatt marknadsforing av varorna, sirskilt nir varornas beskaffenhet har
forandrats eller forsimrats efter att de har férts ut pad marknaden.”
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Artikel 7.1 i direktivet har 4ndrats i enlighet med artikel 65.2 i EES-avtalet,
jaimford med bilaga XVII punkt 4, fér att ¢verensstimma med sagda avtal.
Uttrycket ”inom gemenskapen” har siledes ersatts med orden ”i en avtalsslu-
tande part”.

Sebago ir ett bolag registrerat i Amerikas Forenta Stater och ar innehavare av tva
varumirken i Benelux under beteckningen ”Docksides” och tre varumirken i
Benelux under beteckningen ”Sebago”. Dessa varumirken ir registrerade for
bland annat skor. Maison Dubois ‘4r ensamaterforsiljare i Benelux for skor med
mirket Sebago.

I nr 10/1996 av G-B Unics reklambroschyr med titeln La quinzaine Maxi-GB”, i
vilken gillande priser fradn den 29 maj till den 11 juni 1996 angavs, annonserade
bolaget om att man sdlde Docksides Sebago-skor i sina stormarknader Maxi-GB.
Det rorde sig om 2 561 par skor tillverkade i El Salvador som kopts in fran ett
bolag, bildat enligt belgisk ritt, som specialiserat sig pa parallellimport. Hela
partiet saldes under sommaren 1996.

Sebago och Maison Dubois har inte bestritt att de skor som G-B Unic silde var
dkta vara. De gor dock gillande att eftersom man inte hade gett sitt medgivande
till forsiljning av dessa skor inom gemenskapen, saknade G-B Unic ritt att sdlja
dem dir.

Sebago och Maison Dubois har dirfor vid belgisk domstol gjort gillande att
G-B Unic gjort intradng i Sebagos varumairkesritt genom att marknadsfora dessa
produkter inom gemenskapen utan deras samtycke. De har dirvid dberopat
artikel 13A 8 i den enhetliga Beneluxlagen om varumirken, i dess lydelse enligt
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protokollet av den 2 december 1992 (nedan kallad Beneluxlagen), som har en
lydelse som svarar mot artikel 7.1 i direktivet.

Cour d’appel de Bruxelles har i begiran om forhandsavgorande anmairke att
parternas tolkning av artikel 13A 8 i Beneluxlagen skiljer sig at i tvd visentliga
avseenden: for det férsta avseende huruvida den bestimmelsen ger uttryck for
principen om internationell konsumtion, vilket G-B Unic pdastir, eller for
principen om konsumtion endast inom gemenskapen, vilket Sebago pastar, och
for det andra avseende under vilka forhallanden varumairkets innehavare skall
anses ha gett sitt samtycke.

Betriffande den andra frigan har G-B Unic hivdat att det for att uppfylla kraven
pad samtycke i artikel 13A 8 i Beneluxlagen ir tillrickligt att liknande varor med
samma varumirke redan lagligen har marknadsférts inom gemenskapen med
varumirkesinnehavarens samtycke. Sebago har, 4 andra sidan, gjort gillande att
dess samtycke mdste inhdmtas sirskilt fér varje bestimt parti varor, det vill siga
for varje parti som vid ett visst tillfdlle importeras av en viss importor. Sebago
anser séledes att bolaget bara kan anses ha gett sitt samtycke om G-B Unic kan
visa att man foérvirvat skorna i friga frin en siljare som ingdr i den
distributionsorganisation som etablerats av Sebago inom gemenskapen, eller
frin en aterforsiljare som, utan att ingd 1 denna organisation, lagligen har
forvarvat skorna inom gemenskapen.

GB Unic har, infér den nationella domstolen, dven hivdat att det redan styrkts
att Sebago implicit samtyckt till forsiljning av de omtvistade skorna i
gemenskapen, genom att inte férbjuda sin licenstagare i El Salvador att exportera
dess varor till gemenskapen. Cour d’appel de Bruxelles har emellertid uttryck-
ligen forklarat att det inte har visats att Sebago — vilket detta bolag bestrider —
har meddelat ndgon sddan licens, och att omstdndigheten att den salvadoranske
tillverkaren har exporterat varorna i fraga till gemenskapen inte gor att det maste
anses styrkt att Sebago har samtyckt till marknadsforing av varorna i
gemenskapen.
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Cour d’appel de Bruxelles har dirfor vilandefoérklarat malet och stillt féljande
fragor till domstolen:

»Skall artikel 7.1 i radets férsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988
om tillnirmningen av medlemsstaternas varumairkeslagar tolkas sa, att den
rittighet som ar knuten till varumirket tillater dess innehavare att motsitta sig
anvindning av varumirket for dkta varor som inte har férts ut pd marknaden
inom Europeiska ekonomiska gemenskapen (utstrickt till Norge, Island och
Liechtenstein i enlighet med avtalet av den 2 maj 1992 om Europeiska
ekonomiska samarbetsomrddet) av innehavaren eller med hans samtycke, nir

— de varumirkesskyddade varorna kommer direkt frin en stat utanfor
Europeiska gemenskapen eller Europeiska ekonomiska samarbetsomradet,

— de varumirkesskyddade varorna kommer fran en stat i Europeiska gemen-
skapen eller Europeiska ekonomiska samarbetsomradet, i vilken de befann
sig 1 transit utan varumirkesinnehavarens eller dennes representants sam-
tycke, och

— varorna har inkopts 1 en av staterna 1 Europeiska gemenskapen eller
Europeiska ekonomiska samarbetsomradet, i vilken de forts ut pd marknaden
for forsta gangen utan varumirkesinnehavarens eller dennes representants
samtycke, eller nir

— varumirkesskyddade varor, som ir identiska med dkta varor av samma
mirke men som parallellimporterats direkt eller indirekt frin stater utanfor
Europeiska gemenskapen eller Europeiska ekonomiska samarbetsomrédet,
marknadsférs eller redan har marknadsforts inom gemenskapen eller Euro-
peiska ekonomiska samarbetsomradet av varumirkesinnehavaren eller med
dennes samtycke, eller nir
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— varumirkesskyddade varor, som liknar dkta varumirkesskyddade varor av
samma mairke men som parallellimporterats direkt eller indirekt fran stater
utanfér Europeiska gemenskapen eller Europeiska ekonomiska samarbets-
omridet, marknadsfors eller redan har marknadsforts inom gemenskapen
eller Europeiska ekonomiska samarbetsomraddet av varumirkesinnehavaren
eller med dennes samtycke?”

Det skall inledningsvis anmirkas att domstolen i dom av den 16 juli 1998 i
mal C-355/96, Silhouette International Schmied (REG 1998, s. 1-4799), vilken
meddelats efter beslutet att inhidmta férhandsavgorande i forevarande mal, har
faststillt att artikel 7.1 i direktivet, i dess lydelse enligt EES-avtalet, hindrar
nationella regler enligt vilka de rittigheter som ir knutna till ett varumirke skall
anses konsumerade i friga om varor som under detta mirke har forts ut pa
marknaden utanfér Europeiska ekonomiska samarbetsomridet av varumirkes-
innehavaren eller med dennes samtycke.

Parterna i malet vid den nationella domstolen liksom den franska regeringen och
kommissionen anser att domstolen redan har besvarat de férsta tre fragorna i
domen i det ovannimnda malet Silhouette International Schmied, varfér, enligt
deras uppfattning, endast de tva sista frigorna behover besvaras.

Vad avser de tva sista frigorna anser Sebago och Maison Dubois, liksom den
franska regeringen och kommissionen, att varumirkesinnehavarens samtycke till
marknadsféring inom Europeiska ekonomiska samarbetsomrddet (nedan kallat
EES) av ett parti varor inte medfor att varumirkesrittigheter avseende andra
partier av varor konsumeras, 4ven om varorna ir identiska.

G-B Unic anser 3 sin sida att artikel 7 i direktivet inte kraver att samtycket ror
just de varor som har parallellimporterats. G-B Unic grundar bland annat sin
argumentation pa varumirkets visentliga funktion, vilken, enligt domstolens
rdttspraxis, dr att ge konsumenterna korrekt information om varans ursprung, sa
att konsumenterna utan svdrigheter kan skilja denna vara fradn varor med annat
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ursprung. G-B Unic menar att denna funktion inte innebir att varumairkesinne-
havaren kan ha ritt att férbjuda import av dkta varor. Det ir saledes fel att hivda
att artikel 7 1 direktivet endast rér varumirkesinnehavarens samtycke till
marknadsféring av importerade exemplar av originalprodukter. G-B Unic anser
sdledes att samtycke, i den mening som avses i artikel 7 i direktivet, redan
foreligger om samtycke har ldmnats fo6r den varutyp som ar i fraga.

Domstolen konstaterar inledningsvis att intervenienterna i férevarande mal med
rdtta har anmirkt att domstolen redan har besvarat de forsta tre tolknings-
frigorna genom domen i det ovannimnda malet Silhouette International
Schmied. I punkterna 18 och 26 i nimnda dom faststillde domstolen nimligen
att enlige lydelsen av artikel 7 i direktivet foreligger konsumtion av de rattigheter
som dr knutna till ett varumirke endast om varorna har férts ut pA marknaden i
gemenskapen (sedan EES-avtalet tradde i kraft giller detta marknaden i EES) och
att direktivet inte limnar medlemsstaterna utrymme att i sin nationella lagstift-
ning foreskriva konsumtion av de rittigheter som 4r knutna till ett varumirke i
fraga om varor som fors ut pd marknaden i tredje land.

Det skall vidare anmairkas att den nationella domstolen genom sina tvd sista
fragor i huvudsak vill i veta huruvida det foreligger samtycke, i den mening som
avses 1 artikel 7 i direktivet, ndr varumairkesinnehavaren har samtycke till
marknadsféring inom EES av varor som ir identiska med eller liknar de varor
avseende vilka konsumtion gors gillande, eller om samtycket tvirtom madste avse
varje exemplar av den vara avseende vilken konsumtion goérs gillande.

Domstolen konstaterar hdrvid, att dven om artikel 7.1 i direktivet inte direkt ger
ett svar pd denna friga framgdr dirav dnda att de rittigheter som ir knutna till
ett varumirke endast konsumeras for de exemplar av varan som med
varumirkesinnehavarens samtycke har forts ut pd marknaden inom det omride
som anges i denna bestimmelse. Varumirkesinnehavaren kan, med stéd av den
rittighet som han Aatnjuter enligt direktivet, alltid forbjuda att varumirket
anvidnds for exemplar av denna vara som inte har férts ut pa marknaden inom det
angivna omradet med hans samtycke.
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Domstolen har redan bekriftat denna tolkning av artikel 7.1 1 direktivet.
Domstolen har nimligen faststillt att denna bestdimmelse syftar till att gora det
mojligt med fortsatt marknadsforing av ett exemplar av en produkt som bir ett
varumirke, och som férts ut pd marknaden med varumirkesinnehavarens
samtycke, utan att denne kan forhindra detta (se dom av den 4 november 1997 i
mal C-337/95, Parfums Christian Dior, REG 1997, s. 1-6013, punkterna 37 och
38, och dom av den 23 februari 1999 i mil C-63/97, BMW, REG 1999, s. I-908,
punkt 57). Denna tolkning bekriftas dessutom av artikel 7.2 1 direktivet, i vilken
det talas om ”fortsatt marknadsforing” av varorna, vilket visar att principen om
konsumtion endast giller bestimda exemplar som redan en gang har forts ut pa
marknaden med varumirkesinnehavarens samtycke.

Det skall vidare erinras om att gemenskapslagstiftaren genom att anta artikel 7 i
direktivet, vilken begrinsar konsumtionen av rittigheter knutna till ett varu-
marke till fall di de varor som bir varumirket har forts ut pd marknaden i
gemenskapen (sedan EES-avtalet tridde i kraft giller detta marknaden i EES), har
preciserat att omstindigheten att en vara har forts ut pd marknaden utanfor detta
omréde inte medfor konsumtion av varumirkesinnehavarens ritt att motsitta sig
import av varor som sker utan hans samtycke och att pa detta sitt bestimma om
varor som bir varumirket kan féras ut pa marknaden i gemenskapen (sedan EES-
avtalet tridde i kraft giller detta marknaden i EES) nir de inte redan tidigare har
forts ut pd marknaden dir. Detta skydd skulle emellertid bli verkningslést om den
enda forutsittningen for konsumtion, i den mening som avses i artikel 7, vore att
varumirkesinnehavaren har samtyckt till att varor som ir identiska med eller
liknar de varor avseende vilka konsumtion goérs gillande har forts ut pa
marknaden inom detta omrade.

Med hinsyn till vad som har anférts ovan skall tolkningsfragorna besvaras pa
foljande site: Artikel 7.1 i direktivet skall tolkas sa, att

— konsumtion av de rittigheter som #r knutna till ett varumirke endast
foreligger om varorna har forts ut pa marknaden i gemenskapen (sedan EES-
avtalet tridde i kraft giller detta marknaden i EES) och att nimnda artikel
inte limnar medlemsstaterna utrymme att i1 sin nationella lagstiftning
foreskriva konsumtion av de rittigheter som dr knutna till ett varumirke i
friga om varor som har forts ut pa marknaden i tredje land,
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— samtycke, i den mening som avses i artikel 7.1 i direktivet, endast foreligger
om samtycke limnats for varje exemplar av den vara avseende vilken
konsumtion gors gillande.

Rittegangskostnader

De kostnader som har férorsakats den franska regeringen och kommissionen,
vilka har inkommit med yttranden till domstolen, idr inte ersdttningsgilla.
Eftersom férfarandet i férhillande till parterna i malet vid den nationella
domstolen utgér ett led i beredningen av samma mal, ankommer det pd den
nationella domstolen att besluta om rittegidngskostnaderna.

Pi dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN (femte avdelningen)

— angdende de frigor som genom beslut av den 30 april 1998 har stillts av
Cour d’appel de Bruxelles — féljande dom:

Artikel 7.1 i radets férsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om
tillndrmningen av medlemsstaternas varumairkeslagar, i dess lydelse enligt avtalet
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av den 2 maj 1992 om Europeiska ekonomiska samarbetsomradet, skall tolkas
sa, att

— Lkonsumtion av de rittigheter som 4r knutna till ett varumirke endast
foreligger om varorna har forts ut pA marknaden i gemenskapen (sedan
avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsomradet tridde i kraft giller
detta marknaden i Europeiska ekonomiska samarbetsomradet) och att
nimnda bestimmelse inte limnar medlemsstaterna utrymme att i sin
nationella lagstiftning foreskriva konsumtion av de rittigheter som ar
knutna till ett varumirke i frdga om varor som har forts ut pa marknaden i
tredje land,

— samtycke, i den mening som avses i artikel 7.1 i direktivet, endast foreligger
om samtycke limnats fér varje exemplar av den vara avseende vilken
konsumtion gors gallande.

Puissochet Jann Moitinho de Almeida

Gulmann Edward

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 1 juli 1999.

R. Grass J.-P. Puissochet

Justitiesekreterare Ordférande pa femte avdelningen
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