DOM AV DEN 4.11.1997 — MAL C-337/95

DOMSTOLENS DOM
den 4 november 1997 *

I mil C-337/95,

angiende en begiran enligt artikel 177 i EG-f6rdraget, frin Hoge Raad der Neder-
landen, att domstolen skall meddela ett forhandsavgérande i det vid den nationella
domstolen anhingiga malet mellan

Parfums Christian Dior SA och Parfums Christian Dior BV

och

Evora BV,

angdende tolkningen av artiklarna 30, 36 och 177 tredje stycket i EG-férdraget
samt av artiklarna 5 och 7 i ridets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december
1988 om tillnirmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar (EGT L 40, 1989,
s. 1),

meddelar

DOMSTOLEN

sammansatt av ordféranden G. C.Rodriguez Iglesias, avdelningsordférandena
C. Gulmann (referent), H. Ragnemalm, R. Schintgen samt domarna G. F. Mancini,
J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray, D. A. O. Edward,
J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann och L. Sevén,

* Rittegingssprik: nederlindska.
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generaladvokat: F. G. Jacobs,

justitiesekreterare: bitridande justitiesekreteraren H. von Holstein,

med beaktande av de skriftliga yttranden som har inkommit frin:

Parfums Christian Dior SA och Parfums Christian Dior BV, genom advokaten
C. Gielen, Amsterdam, och advokaten H. van der Woude, Bryssel,

Evora BV, genom advokaterna D. W. F. Verkade och O. W. Brouwer, Amster-
dam, och advokaten P. Wytinck, Bryssel,

Frankrikes regering, genom C. de Salins, sous-directeur, utrikesministeriets
rittsavdelning, och P. Martinet, secrétaire des affaires étrangeres, samma avdel-
ning, bida i egenskap av ombud,

Italiens regering, genom professor U. Leanza, chef for utrikesministeriets
avdelning for diplomatiska tvister, 1 egenskap av ombud, bitridd av
O. Fiumara, avvocato dello Stato,

Forenade kungarikets regering, genom L. Nicoll, Treasury Solicitor’s Depart-
ment, i egenskap av ombud, bitridd av M. Silverleaf, barrister

Europeiska gemenskapernas kommission, genom B. J. Drijber, rattstjinsten, i
egenskap av ombud,

med hinsyn till férhandlingsrapporten,
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efter att muntliga yttranden har avgivits vid sammantridet den 5 februari 1997 av:
Parfums Christian Dior SA och Parfums Christian Dior BV, féretridda av C. Gi-
elen och H.van der Woude, Evora BV, foretritt av O. W. Brouwer, advokaten
L. de Gryse, Bryssel, och P. Wytinck, Frankrikes regering, foretradd av P. Martinet

och kommissionen, foretridd av B. ]. Drijber,

och efter att den 29 april 1997 ha hért generaladvokatens forslag till avgérande,

foljande

Dom

Hoge Raad der Nederlanden har genom beslut av den 20 oktober 1995, vilket
inkom till domstolen den 26 oktober samma 4ir, med stod av artikel 177 1
EG-fordraget begirt férhandsavgorande av sex frigor angdende tolkningen av
artiklarna 30, 36 och 177 tredje stycket i EG-fordraget samt av artiklarna 5 och 7 i
ridets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnirmningen av
medlemsstaternas varumirkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1, nedan kallat direktivet).

Frigorna har uppkommit i en tvist mellan 4 ena sidan Parfums Christian Dior SA,
ett bolag bildat enligt fransk ritt med site i Paris (nedan kallat franska Dior), och
Parfums Christian Dior BV, ett bolag bildat enligt nederlandsk ritt med site i Rot-
terdam (nedan kallat nederlindska Dior), och 3 andra sidan Evora BV, ett bolag
bildat enligt nederlindsk ritt med site i Renswoude (nedan kallat Evora), angdende
den reklam som Evora gor for de av Diors produkter som bolaget siljer.

Franska Dior utvecklar och producerar parfymer och andra kosmetiska produkter
som siljs till relativt hoga priser och som anses tillhéra marknaden for kosmetiska
lyxprodukter. For forsiljningen av produkterna utanfor Frankrike har franska
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Dior utsett ensamagenter, bland annat nederlindska Dior. P4 samma sitt som fran-
ska Diors dvriga ensamagenter i Europa, anvinder nederlindska Dior ett selektivt
distributionssystem for att distribuera Diors produkter i Nederlinderna. Detta
innebir att Diors produkter endast fir siljas av utvalda iterférsiljare, vilka har
férbundit sig att bara silja till slutkonsumenter och andra utvalda aterfoérsiljare.

I Beneluxlinderna har franska Dior ensamritt till figurmarkena for Eau Sauvage,
Poison, Fahrenheit och Dune. Ensamritten avser bland annat parfymerna. Dessa
mirken bestdr i avbildningar av de forpackningar i vilka flaskorna med de upprik-
nade parfymsorterna siljs. Dessutom har franska Dior upphovsritt till savil dessa
forpackningar och flaskor som till forpackningar och flaskor f6r de produkter som
marknadsférs under namnet Svelte.

Evora driver en stor butikskedja med drugstores i dotterbolaget Kruidvats namn.
Kruidvat-butikerna har inte utsetts till dterférsiljare av Diors produkter, men siljer
Diorprodukter som Evora har erhillit genom parallellimport. Lagenligheten 1 dter-
forsaljningen av dessa produkter har inte ifrigasatts 1 milet vid den nationella
domstolen.

I en siljkampanj infér julen ir 1993 saluférde Kruidvat Diors produkter Eau Sau-
vage, Poison, Fahrenheit, Dune och Svelte. Bilder pi vissa av dessa produkters
forpackningar och flaskor iterfanns i Kruidvats reklamblad. Enligt den nationella
domstolens beslut avsig dessa bilder klart och tydligt enbart de produkter som
salufordes, och reklamen hade gjorts pi ett sitt som var vedertaget bland iter-
forsiljare 1 sektorn.

Di franska Dior och nederlindska Dior (nedan kallade Dior) ansig att denna
reklam inte motsvarade den bild av lyx och prestige som var knuten till varumir-
ket, stimde Dior Evora vid Rechtbank te Haarlem och yrkade pi interimistiska
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itgirder pa grund av att Evora hade gjort intring i Diors varumirken. Dior yrkade
att Evora skulle forpliktas att upphora med och fortsittningsvis avhilla sig frin att
utnyttja Diors figurmirken och frin att sprida eller dterge Diors produkter i kata-
loger, broschyrer, reklam eller pd annat sitt. Dior gjorde gillande att Evora hade
anvint varumirkena i strid med bestimmelserna i den da gillande versionen av den
enhetliga Beneluxlagen om varumirken och det pi ett sitt som kunde skada den
bild av lyx och prestige som var knuten till varumirkena. Dior gjorde ocksi gil-
lande att Evora genom sin reklam hade gjort intring i dess upphovsritt.

Ordféranden for Rechtbank biféll Diors yrkande pi si sitt att Evora forelades att
omedelbart upphdra med att utnyttja Diors figurmirken och frin att sprida eller
aterge de ifrigavarande Diorprodukterna i kataloger, broschyrer, reklam eller pa
varje annat sitt som inte Sverensstimde med hur Dior brukade gora reklam. Evora
overklagade ordforandens beslut till Gerechtshof te Amsterdam.

Gerechtshof upphivde det 6verklagade beslutet och avslog begiran om 3tgirder.
Den forkastade argumentet att Dior med stod av artikel 7.2 1 direktivet skulle
kunna motsitta sig fortsatt marknadsféring av produkterna. Enligt artikel 7.2 kan
innehavaren av ett varumirke motsitta sig att varumirket anvinds f6r produkter
som innehavaren har fort ut pi marknaden inom gemenskapen under detta varu-
mirke, nir det finns skilig grund f6r detta, sirskilt ndr varornas beskaffenhet har
forindrats eller forsimrats efter att de har forts ut pid marknaden. Gerechtshof
ansdg att denna bestimmelse enbart avsidg de fall di varumirkets anseende skadas
pi grund av en forindring av den ifrigavarande mirkesskyddade varans fysiska

beskaffenhet.

Dior framstillde ett kassationséverklagande av detta beslut till Hoge Raad. Dior
gjorde framfor allt gillande att "varornas beskaffenhet” i den mening som avses i
artikel 7.2 1 direktivet iven inbegrep produktens “abstrakta beskaffenhet”, det
vill siga dragningskraften, den prestigefyllda framtoningen och den aura av lyx
som omgav produkten och som var resultatet av hur innehavaren av varumirket
hade valt att presentera och marknadsféra varorna med anvindning av sin
varumirkesritt.
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Evora har uppgivit att bolagets reklam — som sker pi ett sitt som ir vedertaget
bland detaljhandlare i denna sektor — inte gér intrdng i Diors ensamritt och att
bide bestimmelserna i direktivet och i artiklarna 30 och 36 i fordraget hindrar att
Dior aberopar sin varumirkesritt och sin upphovsritt for att forbjuda Evora att
gora reklam for de av Diors produkter som bolaget marknadsfor.

Under dessa omstindigheter ansig Hoge Raad att det var limpligt att hinskjuta
frigor rorande tolkningen av den enhetliga Beneluxlagen om varumirken tll
Beneluxlindernas domstol (nedan kallad Beneluxdomstolen) for ett forhandsavgé-
rande och att hinskjuta frigor rorande gemenskapsritten till Europeiska gemen-
skapernas domstol for ett férhandsavgérande. I samband med detta har Hoge Raad
frigat om det i detta fall ir Beneluxdomstolen eller den sjilv som ir den nationella
domstol mot vars avgoranden det inte finns nigot rittsmedel enligt nationell lag-
stiftning, och som dirfér enligt artikel 177 tredje stycket i fordraget skall fora
frigan vidare till EG-domstolen.

Hoge Raad har vidare konstaterat att dven om Beneluxstaterna vid tidpunkten for
begiran om forhandsavgorande dnnu inte hade anpassat sin lagstiftning till direk-
tivet, trots att tidsfristen for att gora detta hade 16pt ut, saknar tolkningen av
direktivet inte relevans. Enligt EG-domstolens rittspraxis férhiller det sig nimli-
gen si att, nir en enskild person dberopar ett direktiv som inte har inforlivats i den
nationella rittsordningen inom fdreskriven tid, de nationella reglerna i si stor
utstrickning som méjligt skall tolkas mot bakgrund av innehéllet i och dndamailet
med direktivet (se i synnerhet dom av den 14 juli 1994 i mil C-91/92, Faccini Dori,
Rec. 1994, 5. I-3325). Om det inte 4r mojligt att tolka de nationella reglerna i enlig-
het med direktivet, uppkommer det en friga om tolkningen av artiklarna 30 och 36
i fordraget.

Hoge Raad har siledes vilandeférklarat milet och hinskjutit féljande frigor till
EG-domstolen:

”1) Nir det i ett varumirkesrittsligt forfarande, som iger rum i ett Beneluxland
och som avser tolkningen av den enhetliga Beneluxlagen om varumirken,
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uppkommer en friga om tolkningen av ridets forsta direktiv 89/104/EEG av
den 21 december 1988 om tillnirmningen av medlemsstaternas varumirkesla-
gar, skall d3 den hégsta nationella domstolen eller Beneluxdomstolen anses
som den domstol i medlemsstaten mot vars avgoranden det inte finns nigot
rattsmedel enligt nationell lagstiftning och som darfér enligt artikel 177 tredje
stycket 1 EG-fordraget skall fora frigan vidare till domstolen?

2) Ar det, nir det ir friga om iterforsiljning av varor som under ett varumirke
har forts ut pd den gemensamma marknaden av innehavaren av detta varu-
mirke eller med hans samtycke, férenligt med systemet 1 det ovannimnda
direktivet, och i synnerhet med artiklarna 5, 6 och 7, att anta att aterforsilja-
ren ocksd har ritt att anvinda detta varumirke fér fortsatt marknadsféring?

3) Om den andra frigan besvaras jakande, finns det undantag frin denna regel?

4) Om den tredje frigan besvaras jakande, ir ett undantag mojligt di varumir-
kets reklamfunktion dventyras genom att aterforsiljaren, pd grund av det sitt
pa vilket denne anvinder varumairket 1 nimnda reklam, skadar den bild av lyx
och prestige som ir knuten till varumirket?

5) Féreligger skilig grund’ i enlighet med artikel 7.2 i direktivet nir det sitt pd
vilket iterférsiljaren gor reklam for varorna dndrar eller f6rsimrar varornas
*abstrakta beskaffenhet’ — det vill siga den dragningskraft, prestigefyllda
framtoning och aura av lyx som ir resultatet av hur varumirkesinnehavaren
har valt att presentera och gora reklam for varorna med anvindning av sin
varumirkesratt?

6) Strider det mot artiklarna 30 och 36 i EG-fordraget om innehavaren av ett
(Agur)varumirke eller av upphovsritten till flaskor och férpackningar som
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anvinds for hans varor, under dberopande av sin varumirkesritt eller upp-
hovsritt, hindrar en iterforsiljare som har rit till fortsatt marknadsféring av
varorna frin att gora reklam for varorna pi ett sitt som ir vedertaget bland
detaljhandlarna i den ifrigavarande sektorn? Forhiller det sig sa dven nir dter-
forsiljaren, till foljd av hur han anvinder varumirket i sitt reklammaterial,
skadar den bild av lyx och prestige som ir knuten till varumirket eller di
spridningen eller itergivningen sker under sidana omstindigheter att inneha-
varen av upphovsritten kan dsamkas skada?”

Den forsta fragan

Av begiran om férhandsavgorande framgir

— att Beneluxdomstolen inrittades genom ett fordrag mellan Konungariket Bel-

gien, Storhertigdomet Luxemburg och Konungariket Nederlinderna, som
undertecknades 1 Bryssel den 31 mars 1965, och att den bestir av domare frin
de hdgsta domstolarna i dessa tre stater, samt

att i enlighet med bestimmelserna 1 artikel 6.3 i detta férdrag och artikel 10 1
Beneluxkonventionen om varumirken, som de tre Beneluxstaterna slot den
19 mars 1962, skall Hoge Raad hinskjuta frigor rérande tolkningen av den
enhetliga Beneluxlagen om varumirken, som bifogades konventionen, till
Beneluxdomstolen.

Artikel 6 i fordraget om inrittandet av Beneluxdomstolen har foljande lydelse:

*1. I de fall som sirskilt anges nedan skall Beneluxdomstolen vara behérig att
avgora sidana frigor, om tolkningen av rittsregler som har utfirdats med stod av
artikel 1, som uppkommer i tvister vid domstolar som ir beligna inom nigot av de
tre lindernas territorier i Europa ...
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2. Nir det forefaller som om ett avgorande 1 ett mél vid en nationell domstol ford-
rar en tolkning av en rittsregel som har utfirdats med stod av artikel 1, fir den
domstolen, om den anser att ett beslut i frigan ir nodvindigt for att doma i saken,
ex officio vilandeférklara mailet innan den slutligt avgor det for att Beneluxdom-
stolen skall kunna uttala sig i tolkningsfrigan.

3. Under de angivna villkoren i det foregiende stycket skall en nationell domstol
mot vars avgoranden det inte finns ndgot rittsmedel enligt nationell lagstiftning
fora frigan vidare till Beneluxdomstolen... .”

I artikel 7.2 i samma f6rdrag anges f6ljande:

"De nationella domstolar som direfter skall ddma 1 saken ir bundna av Benelux-
domstolens tolkning.”

Med hinsyn till detta rittssystem vill den nationella domstolen med sin forsta friga
veta om, di det i ett férfarande som iger rum i ett Beneluxland och som avser
tolkningen av den enhetliga Beneluxlagen om varumirken uppkommer en friga
om tolkningen av direktivet, det ir den hégsta nationella domstolen eller Benelux-
domstolen som ir den domstol i medlemsstaten mot vars avgoranden det inte finns
nigot rittsmedel enligt nationell lagstiftning och som dirfér enligt artikel 177
tredje stycket i EG-fordraget skall fora frigan vidare till domstolen.

For att besvara denna friga skall det till att bérja med prévas om en sidan domstol
som Beneluxdomstolen har ritt att hinskjuta tolkningsfrigor till domstolen och
om den i férekommande fall ir skyldig att gora det.
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Det forefaller som om den nationella domstolen 1 sin friga med ritta har f6rutsatt
att en sidan domstol som Beneluxdomstolen kan hinskjuta tolkningsfragor till
EG-domstolen.

Det finns nimligen inget giltigt skil for att en sidan domstol, som dr gemensam
for flera medlemsstater, inte, 1 likhet med domstolarna 1 de enskilda medlemssta-
terna, skulle kunna hinskjuta tolkningsfrigor till EG-domstolen.

I detta avseende skall det beaktas att Beneluxdomstolens uppgift ar att sikerstilla
en enhetlig tillimpning av de tre Beneluxstaternas gemensamma rittsregler och att
forfarandet vid den ir ett led i forfarandet vid de nationella domstolarna som skall
ge den slutgiltiga tolkningen av Beneluxlindernas gemensamma rittsregler.

Det 6verensstimmer siledes med syftet med artikel 177 1 férdraget, som ir att
sakerstilla en enhetlig tolkning av gemenskapsritten, att tillita en sidan domstol
som Benecluxdomstolen att utnyttja férfarandet i den bestimmelsen, nir den vid
fullgérandet av sina uppgifter miste tolka gemenskapsregler.

Vad direfter giller frigan huruvida en sidan domstol som Beneluxdomstolen ir
tvungen att fora frigan vidare till EG-domstolen, skall det erinras om att, nir en
tolkningsfriga uppkommer i ett mil vid en nationell domstol, mot vars avgéranden
det inte finns nigot rittsmedel enligt nationell lagstiftning, den nationella domsto-
len skall f6ra frigan vidare till EG-domstolen.
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Enligt domstolens rittspraxis ar denna skyldighet att fora en friga vidare till dom-
stolen ett led i samarbetet mellan de nationella domstolarna, som skall tillimpa
gemenskapsritten, och EG-domstolen for att sikerstilla att gemenskapsritten till-
lampas korrekt och tolkas enhetligt i alla medlemsstater (se i synnerhet dom av den
6 oktober 1982 i mil 283/81, Lanificio di Gavardo, Rec. 1982, s. 3415, punkt 7).
Det foljer dven av rittspraxis att artikel 177 tredje stycket sirskilt har till indamil
att forhindra att det 1 nigon medlemsstat uppstir en inhemsk rittspraxis som inte
stir i 6verensstimmelse med gemenskapsrittsreglerna (se i synnerhet dom av den
24 maj 1977 i mil 107/76, Hoffmann-La Roche, Rec. 1977, s. 957, punkt 5, och
dom av den 27 oktober 1982 i de forenade milen 35/82 och 36/82, Morson och
Jhanjan, Rec. 1982, s. 3723, punkt 8).

I detta avseende forefaller det som om, di det inte finns ndgot rittsmedel mot ett
avgorande frin en sidan domstol som Beneluxdomstolen, som slutgiltigt avgor
frigor om tolkningen av den enhetliga Beneluxritten, denna domstol kan vara
tvungen att vinda sig till EG-domstolen pi sitt som avses 1 artikel 177 tredje
stycket, nir en friga om tolkningen av direktivet uppkommer vid den.

Vad betriffar frigan huruvida Hoge Raad kan vara tvungen att hinskjuta tolk-
ningsfrigor till EG-domstolen, dr det ostridigt att en sidan hdgsta nationella dom-
stol, mot vars avgoranden det inte heller finns nigot rittsmedel enligt nationell lag-
stiftning, inte kan déma 1 saken utan att forst ha vint sig till EG-domstolen med
stod av artikel 177 tredje stycket i férdraget, nir en friga om tolkningen av gemen-
skapsritten har uppkommit vid den.

Detta behéver dock inte betyda att bida domstolarna, i en sddan situation som den
som Hoge Raad avser, faktiskt ir tvungna att vinda sig till EG-domstolen.
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Enligt fast rittspraxis frin domstolen ir det s3 att dven om artikel 177 sista stycket
utan nigon inskrinkning tvingar nationella domstolar mot vars avgéranden det
inte finns nigot rittsmedel enligt nationell lagstiftning att till EG-domstolen &ver-
limna varje tolkningsfriga som uppkommit vid dessa domstolar, kan grunden for
denna skyldighet bortfalla genom verkan av den tolkning som EG-domstolen gjort
med stod av artikel 177 och skyldigheten pi si sitt forlora sitt innehall. Sa ar sir-
skilt fallet nir den friga som uppkommit ir praktiskt taget likalydande med en
friga som redan har varit foremil for ett forhandsavgorande i ett liknande fall (se i
synnerhet ovannimnda dom i mélet Cilfit och Lanificio di Gavardo, punkt 13, och
dom av den 27 mars 1963 i de férenade mailen 28/62, 29/62 och 30/62, Da Costa
m. fl, Rec. 1963, s. 59). Detta giller i in hogre grad nir den friga som har uppkommit
ir praktiskt taget likalydande med en friga som redan har varit féremil for ett
forhandsavgorande i samma nationella mal.

Detta betyder att, om en sidan domstol som Hoge Raad har utnyttjat sin ritt att
hinskjuta den uppkomna frigan till EG-domstolen innan den vander sig till
Beneluxdomstolen, verkan av EG-domstolens tolkning kan befria en sidan dom-
stol som Beneluxdomstolen frin skyldigheten att stalla en praktiskt taget likaly-
dande friga innan den démer i saken. Omvint giller att, nir en sddan domstol som
Hoge Raad inte forst har vint sig till EG-domstolen, en sidan domstol som
Beneluxdomstolen 4r tvungen att hinskjuta den uppkomna frigan ull
EG-domstolen, vars avgorande siledes kan befria Hoge Raad frin skyldigheten att
stalla en praktiskt taget likalydande friga innan den domer i saken.

Den forsta frigan skall siledes besvaras pa si sitt att dd det i ett forfarande, som
dger rum i ett Beneluxland och som avser tolkningen av den enhetliga Beneluxla-
gen om varumirken, uppkommer en friga om tolkningen av direktivet, skall en
domstol mot vars avgoranden det inte finns nigot rittsmedel enligt nationell lag-
stiftning, sdsom ar fallet med savil Beneluxdomstolen som Hoge Raad, féra frigan
vidare till EG-domstolen med stdd av artikel 177 tredje stycket i férdraget. Grun-
den f6r denna skyldighet har dock bortfallit och skyldigheten pi si sitt férlorat
sitt innehdll, nir den friga som uppkommit ar praktiskt taget likalydande med en
friga som redan har varit foremal for ett forhandsavgdrande i samma nationella
mal.
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Den andra frigan

Med sin andra friga vill den nationella domstolen i huvudsak veta om artikel 5—7
i direktivet skall tolkas si att, nir mairkesskyddade varor har forts ut pi den
gemensamma marknaden av innehavaren av detta varumirke eller med hans sam-
tycke, en dterforsiljare, utdver ritten att aterforsilja dessa produkter, ocksa har ritt
att anvinda detta varumirke for fortsatt marknadsféring av produkterna.

For att besvara denna friga skall det till att b6rja med erinras om de relevanta
bestimmelserna i direktivets artiklar som den nationella domstolen har hinvisat

till.

Enligt artikel 5 1 direktivet, som anger vilka rittigheter som ir knutna till ett
varumirke, har innehavaren ritt att férhindra tredje man, som inte har hans
tillstind, att anvinda hans varumirke i niringsverksamhet (punkt 1) och i reklam

(punke 3 d).

I artikel 7.1 i direktivet, som ror konsumtion av de rittigheter som ar knutna till
ett varumirke, anges att denna ritt inte ger innehavaren ritt att forbjuda anvind-
ningen av varumirket for varor som av innehavaren eller med hans samtycke har
forts ut pd marknaden inom gemenskapen under detta varumirke.

Vidare kan det konstateras att, om den ritt som innchavaren av ett varumairke 1
enlighet med artikel 5 i direktivet har att férhindra att hans varumirke anvinds for
produkter har konsumerats, nir dessa har forts ut pi marknaden av innehavaren
eller med hans samtycke, detta dven giller for ritten att anvinda varumirket for
fortsatt marknadsféring av produkterna.
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Enligt domstolens rittspraxis maste nimligen artikel 7 i direktivet tolkas mot bak-
grund av fordragets bestimmelser om den fria rorligheten for varor och sirskilt
artikel 36 (se dom av den 11 juli 1996, i de férenade malen C-427/93, C-429/93 och
C-436/93, Bristol-Myers Squibb m. fl., REG 1996, s. 1-3457, punkt 27). Vidare ir
avsikten med konsumtionsregeln att undvika att varumirkesinnehavarna tillits att
avskirma de nationella marknaderna och att pi si sitt frimja att de prisskillnader
som kan férekomma mellan medlemsstaterna bibehills (se ovannimnda dom i
mailet Bristol-Myers Squibb m. fl., punkt 46). Om ritten att anvinda varumirket
for fortsatt marknadsforing inte konsumerades pd samma sitt som ritten till dter-
forsiljning, skulle det bli avsevirt svirare att dterforsilja varor, vilket skulle dven-
tyra syftet med konsumtionsregeln i artikel 7.

Hirav foljer att den andra frigan skall besvaras pi si sitt att artikel 5—7 i1 direk-
tivet skall tolkas s, att nir mirkesskyddade varor har forts ut pi den gemensamma
marknaden av innehavaren av detta varumirke eller med hans samtycke har en
iterforsiljare, utdver ratten att aterforsilja dessa produkter, ocksd ritt att anvinda
detta varumirke for fortsatt marknadsforing av produkterna.

Den tredje, den fjirde och den femte frigan

Med sin tredje, fjarde och femte friga, som bor provas i ett sammanhang, vill den
nationella domstolen i huvudsak veta om svaret pa den andra frigan medger nigra
undantag, 1 synnerhet

— d& varumirkets reklamfunktion dventyras genom att 3terforsiljaren, pi grund
av det sitt pa vilket denne anvinder varumirket i nimnda reklam, skadar den
bild av lyx och prestige som ir knuten till varumirket, och

— da der sdte pa vilket dterférsaljaren gor reklam for varorna indrar eller forsim-
rar varornas “abstrakta beskaffenhet” — det vill siga den dragningskraft,
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prestigefyllda framtoning och aura av lyx som ir resultatet av hur varumirkes-
innehavaren har valt att presentera och gora reklam for varorna med anvind-
ning av sin varumirkesritt.

I detta avseende miste det pipekas att enligt artikel 7.2 i direktivet skall konsum-
tionsregeln i punkt 1 inte gilla nir innehavaren har skilig grund att motsitta sig
fortsatt marknadsféring av varorna, sirskilt nir varornas beskaffenhet har forind-
rats eller forsimrats efter att de har forts ut pd marknaden.

Det skall foljaktligen provas om de fall som den nationella domstolen har anfért
utgor skalig grund i den mening som avses i artikel 7.2 i direktivet och dirfor ger
varumirkesinnehavaren ritt att motsitta sig att en aterforsiljare anvinder hans
varumirke for fortsatt marknadsféring av de produkter som skyddas av detta
mirke.

I detta avseende skall det till att borja med erinras om att, enligt domstolens ritts-
praxis, artikel 7 i direktivet pd ett uttommande sitt reglerar frigan om konsum-
tion av varumirkesratten betriffande varor som har férts ut pi marknaden inom
gemenskapen och att anvindningen av begreppet sirskilt” i punkt 2 visar att de
angivna fallen, dir de mirkesskyddade varornas beskaffenhet har forindrats eller
forsimrats, enbart anges som exempel pi vad som kan utgora skilig grund (se
ovannimnda dom i milet Bristol-Myers m. fl., punkterna 26 och 39). Dessutom ir
denna bestimmelse avsedd att forena de grundlaggande intressena att skydda bide
varumirkesritten och den fria rorligheten {6r varor inom den gemensamma mark-
naden (ovannimnda dom i milet Bristol-Myers Squibb m. fl., punkt 40).

Vidare kan det konstateras att skada som dsamkas varumirkets anseende 1 princip
kan vara skilig grund, i den mening som avses i artikel 7.2 i direktivet, f6r inne-
havaren att motsitta sig fortsatt marknadsforing av varor som har férts ut pid
marknaden av honom eller med hans samtycke. Enligt domstolens rittspraxis om
ompaketering av varumirkesprodukter har varumirkesinnehavaren ett berittigat
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intresse av att, genom att grunda sig pa det sirskilda foremalet f6r varumirkesrit-
ten, kunna motsitta sig marknadsféring av dessa varor om utformningen av de
ompaketerade varorna kan skada varumirkets anseende (se ovannimnda dom i
malet Bristol-Myers Squibb m. fl., punkt 75).

Detta betyder att, niir en 3terforsiljare anvinder ett varumirke fér fortsatt mark-
nadsféring av mirkesskyddade varor, det skall goras en avvigning mellan varumir-
kesinnehavarens berittigade intresse av att skyddas mot aterforsiljare som anvin-
der hans varumirke i reklamsyfte pd ett sitt som kan skada varumirket och
iterforsiljarens intresse av att kunna silja de ifrdgavarande produkterna genom att
gora reklam for dem pa sitt som ar vedertagna i hans bransch.

I ett sidant fall som det vid den nationella domstolen, som ror lyxiga och presti-
gefyllda produkter, fir dterforsiljaren inte handla illojalt mot varumirkesinnehava-
rens berittigade intresse. Han mdste siledes anstringa sig for att undvika att hans
reklam paverkar varumirkets virde genom att skada de ifrigavarande produkternas
dragningskraft, prestigefyllda framtoning och aura av lyx.

Det kan emellertid dven konstateras att det férhillandet att en iterforsiljare, som
vanligtvis marknadsf6r produkter av samma slag men inte nédvéindigtvis av samma
kvalitet, i sin reklam fér de mirkesskyddade produkterna anvinder sig av de sitt
att gora reklam pa som ir vedertagna i hans bransch, iven om dessa inte 6verens-
stimmer med dem som varumirkesinnehavaren sjilv eller hans godkinda iter-
forsiljare anvinder, inte ir skilig grund i den mening som avses i artikel 7.2 i
direktivet for innehavaren att motsitta sig denna reklam, sivida det inte visas att
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anvindningen av varumirket i dterf6rsiljarens reklam, pa grund av de sirskilda
omstindigheterna i det enskilda fallet, allvarligt skadar varumirkets anseende.

En sidan allvarlig skada skulle ocksd kunna uppkomma om iterforsiljaren, i de
reklamblad som han sprider, inte bemodar sig om att undvika att placera varumir-
ket 1 en omgivning som riskerar att gravt {orringa den bild av mirket som inneha-
varen av detta har lyckats skapa.

Med hinsyn till vad som har anférts ovan skall den tredje, den fjirde och den
femte frigan besvaras pd sd sitt att innehavaren av ett varumirke inte, med stod av
artikel 7.2 i direktivet, kan motsitta sig att en iterforsiljare, som vanligtvis mark-
nadsfor produkter av samma slag men inte nédvindigtvis av samma kvalitet som
de mirkesskyddade varorna, i enlighet med de sitt att gora reklam som ir veder-
tagna i hans bransch anvinder varumirket for fortsatt marknadsféring av dessa
produkter till allminheten, sivida det inte visas att anvindningen av varumirket i
detta syfte, pd grund av de sirskilda omstindigheterna i det enskilda fallet, allvar-
ligt skadar varumirkets anseende.

Den sjitte fragan

Med sin sjitte friga vill den nationella domstolen i huvudsak veta om det strider
mot artiklarna 30 och 36 i EG-fordraget om innehavaren av ett varumirke eller av
upphovsritten till flaskor och férpackningar som anvinds for hans varor, under
iberopande av sin varumirkesritt eller upphovsritt, hindrar en iterforsiljare frin
att gora reklam {5r fortsatt marknadsforing av varorna pa ett sitt som ir vedertaget
bland detaljhandlarna i den ifrigavarande sektorn? Den vill dven veta om det f6r-
hiller sig s dven nir 3terforsiljaren, till f6ljd av hur han anvander varumarket i sitt
reklammaterial, skadar den bild av lyx och prestige som ir knuten till varumirket
eller di spridningen eller tergivningen av detta sker under sidana omstindigheter
att innehavaren av upphovsritten kan dsamkas skada.
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Dessa frigor forutsitter

— att innchavaren av varumirket eller upphovsritten i de fall som avses enligt
nationell ritt pi omridet har laglig ratt att forbjuda en aterférsiljare att gora
reklam fér fortsatt marknadsféring av produkterna, och

— att ett sidant forbud hindrar den fria rérligheten for varor pi ett sidant sitt
som ir forbjudet enligt artikel 30 i fordraget, sivida det inte kan anses vara
berittigat av nigot av de skil som anges i artikel 36 i samma fordrag.

I motsats till vad Dior har gjort gillande, har den nationella domstolen ritt nir den
anser att ett sidant férbud som det som ir aktuellt i detta mil kan utgdra en sidan
itgird med motsvarande verkan som en kvantitativ restriktion som i princip ir
forbjuden enligt artikel 30. Det ricker att i detta avseende konstatera att enligt
begiran om foérhandsavgorande avser milet vid den nationella domstolen produk-
ter som 3terforsiljaren har inforskaffat genom parallellimport och att ett sidant
reklamférbud som det som yrkas avsevirt skulle f6rsvira marknadsforingen av
dessa produkter och foljaktligen tillgingen till dem pd marknaden.

Det skall dirfor provas om ett sidant férbud som det som yrkas i malet vid den
nationella domstolen kan godtas enligt artikel 36 i férdraget. Enligt denna artikel
skall bestimmelserna i artikel 30—34 inte hindra sidana férbud mot eller restrik-
tioner f6r import som grundas pd hinsyn till intresset att skydda industriell och
kommersiell dganderitt, forutsatt att de inte utgdr ett medel f6r godtycklig diskri-
minering eller innefattar en fértickt begrinsning av handel mellan medlemssta-
terna.

Vad betriffar varumirkesritten skall det erinras om att enligt domstolens ritts-
praxis skall artikel 36 i férdraget och artikel 7 i direktivet tolkas pd samma sitt
(ovannimnda dom i malet Bristol-Myers Squibb m. fl., punkt 40).
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Foljaktligen, och med hinsyn till svaret pd den andra, den tredje, den fjirde och
den femte frigan, skall denna del av den sjitte frigan besvaras p3 si sitt att inne-
havaren av ett varumirke inte kan motsitta sig att en iterférsiljare, som vanligtvis
marknadsfér produkter av samma slag men inte nodvindigtvis av samma kvalitet
som de mirkesskyddade varorna, i enlighet med de satt att gora reklam pa som ir
vedertagna i hans bransch anvinder varumirket for fortsatt marknadsféring av
dessa produkter, sivida det inte visas att anvindningen av varumirket i detta syfte,
pa grund av de sirskilda omstindigheterna i det enskilda fallet, allvarligt skadar
varumirkets anseende.

Vad giller den del av den sjitte frigan som avser upphovsritten kan det konstate-
ras att enligt domstolens rittspraxis skall de skil for att skydda industriell och
kommersiell dganderitt som avses i artikel 36 inbegripa det skydd som upphovs-
ritten ger (dom av den 20 januari 1981 i de forenade mailen 55/80 och 57/80,
Musik-Vertrieb membran och K-tel International, Rec. 1981, s. 147, punkt 9).

Siledes kan litterira och konstnirliga verk utnyttjas kommersiellt, antingen genom
offentliga framforanden eller genom att verken iterges och saluférs, utan att reg-
lerna i férdraget innebir att upphovsmannens viktigaste privilegier, det vill siga
ensamritten till verkets framforande och ensamritten till verkets dtergivning, ifra-
gasitts (dom av den 17 maj 1988 i mil 158/86, Warner Brothers och Metronome
Video, Rec. 1988, s. 2605, punkt 13).

Dessutom foljer det av rittspraxis att samtidigt som det kommersiella utnyttjandet
av upphovsritten utgor en intiktskalla f6r rittsinnchavaren ar det ocksd ett sitt for
rittsinnehavaren att kontrollera saluféringen. Ur denna synvinkel skapar det kom-
mersiella utnyttjandet av upphovsritten samma problem som utnyttjandet av varje
annan industriell eller kommersiell rittighet (se ovannimnda dom i milet Musik-
Vertrieb membran och K-tel International, punkt 13). Domstolen har ocksi kon-
staterat att innehavaren av en upphovsritt inte kan hindra eller begrinsa importen
av ljudinspelningar som lagligen har férts ut pé en annan medlemsstats marknad av
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rittsinnehavaren sjilv eller med dennes samtycke, genom att hinvisa tll den
ensamritt att utnyttja verket som upphovsritten ger (se ovannimnda dom i malet
Musik-Vertrieb membran och K-tel International, punkt 15).

Med hinsyn till denna rittspraxis — och utan att det finns anledning att ta still-
ning till om upphovsritt och varumirkesritt samtidigt kan dberopas for samma
produkt — ricker det att konstatera att under sidana omstindigheter som dem
som ir aktuella i milet vid den nationella domstolen kan det skydd som upphovs-
ritten ger i friga om iterforsiljares dtergivning av de skyddade verken i sin reklam
i alla fall inte vara mer vidstrickt an det skydd som innehavaren av ett varumirke
har under samma férutsittningar.

Den sjitte frigan skall darfor besvaras pi si satt att innehavaren av ett varumirke
eller en upphovsritt inte kan motsitta sig att en dterférsiljare, som vanligtvis
marknadsfér produkter av samma slag men inte nodvindigtvis av samma kvalitet
som de mirkesskyddade varorna, i enlighet med de sitt att gora reklam pa som ir
vedertagna 1 hans bransch anvinder dessa f6r fortsatt marknadsféring av produk-
terna, sivida det inte visas att anvindningen av produkterna i detta syfte, pa grund
av de sirskilda omstindigheterna i det enskilda fallet, allvarligt skadar deras anse-
ende.

Rittegangskostnader

De kostnader som har fororsakats den franska, den italienska och den brittiska
regeringen samt Europeiska gemenskapernas kommission, som har inkommit med
yttrande till domstolen, ir inte ersittningsgilla. Eftersom forfarandet i férhillande
till parterna i milet vid den nationella domstolen utgér ett led i beredningen av
samma mal, ankommer det pd den nationella domstolen att besluta om rittegings-
kostnaderna.
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P4 dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

— angdende de frigor som genom beslut av den 20 oktober 1995 férts vidare av
Hoge Raad der Nederlanden — f6ljande dom:

1) D4 det i ett forfarande, som dger rum i ett Beneluxland och som avser tolk-
ningen av den enhetliga Beneluxlagen om varumirken, uppkommer en
frdga om tolkningen av radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 decem-
ber 1988 om tillnirmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar, skall en
domstol mot vars avgoranden det inte finns nigot rittsmedel enligt natio-
nell lagstiftning, sisom fallet 4r med sivil Beneluxdomstolen som Hoge
Raad, fora fragan vidare till EG-domstolen med stéd av artikel 177 tredje
stycket i EG-fordraget. Grunden for denna skyldighet har dock bortfallit,
och skyldigheten pa s sitt forlorat sitt innehall, nir den friga som upp-
kommit dr praktiskt taget likalydande med en fraga som redan har varit
foremal for ett forhandsavgorande i samma nationella mal.

2) Artikel 5—7 i direktiv 89/104 skall tolkas sa att, nir mirkesskyddade varor
har forts ut pa den gemensamma marknaden av innehavaren av detta varu-
mirke eller med hans samtycke, en dterforsiljare, utdver ritten att ater-
forsilja dessa produkter, ocksd har ritt att anvinda detta varumirke for
fortsatt marknadsforing av dessa produkter.

3) Innehavaren av ett varumirke kan inte, med stod av artikel 7.2 i direk-
tiv 89/104, motsitta sig att en aterforsiljare, som vanligtvis marknadsfor
produkter av samma slag men inte nédvindigtvis av samma kvalitet som de
mirkesskyddade varorna, i enlighet med de sitt att géra reklam pa som ir
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vedertagna i hans bransch anvinder varumirket for fortsatt marknadsfo-
ring av dessa produkter, sivida det inte visas att anvindningen av varumir-
ket i detta syfte, pa grund av de sirskilda omstindigheterna i det enskilda
fallet, allvarligt skadar varumirkets anseende.

4) Artiklarna 30 och 36 i EG-férdraget skall tolkas si, att innehavaren av ett
varumirke eller en upphovsritt inte kan motsitta sig att en aterforsiljare,
som vanligtvis marknadsfor produkter av samma slag men inte nédvindigt-
vis av samma kvalitet som de mirkesskyddade varorna, i enlighet med de
sitt att gora reklam pa som ir vedertagna i hans bransch anvinder dessa for
fortsatt marknadsféring av produkterna, sivida det inte visas att anvind-
ningen av produkterna i detta syfte, pa grund av de sirskilda omstindighe-
terna i det enskilda fallet, allvarligt skadar deras anseende.

Rodriguez Iglesias Gulmann Ragnemalm
Schintgen Mancini Moitinho de Almeida
Kapteyn Murray Edward
Puissochet Hirsch
Jann Sevén

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 4 november 1997.

R. Grass G. C. Rodriguez Iglesias

Justitiesekreterare Ordférande
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