COTY PRESTIGE LANCASTER GROUP

DOMSTOLENS DOM (fjdrde avdelningen)
den 3 juni 2010*

I'mal C-127/09,

angdende en begidran om forhandsavgorande enligt artikel 234 EG, framstélld av
Oberlandesgericht Niirnberg (Tyskland) genom beslut av den 31 mars 2009, som in-
kom till domstolen den 6 april 2009, i mélet

Coty Prestige Lancaster Group GmbH

mot

Simex Trading AG,

meddelar

* Rittegangssprak: tyska.
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DOM AV DEN 3.6.2010 — MAL C-127/09

DOMSTOLEN (fjarde avdelningen)

sammansatt av avdelningsordforanden J.-C. Bonichot samt domarna C. Toader,
C.W.A. Timmermans (referent), P. Karis och L. Bay Larsen,

generaladvokat: P. Cruz Villalén,
justitiesekreterare: R. Grass,

efter det skriftliga forfarandet,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Coty Prestige Lancaster Group GmbH, genom C. Lehment och U. Hildebrandt,
Rechtsanwilte,

— Simex Trading AG, genom E. Stolz, Rechtsanwalt,

— Italiens regering, genom G. Palmieri, i egenskap av ombud, bitradd av M. Russo,
avvocato dello Stato,

— Osterrikes regering, genom C. Pesendorfer, i egenskap av ombud,
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— Europeiska gemenskapernas kommission, genom H. Krdmer, i egenskap av om-

bud,

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

foljande

Dom

Begiran om forhandsavgorande avser tolkningen av artikel 13.1 i radets forordning
(EG) nr40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumarken (EGT L 11, 1994,
s. 1; svensk specialutgéva, omréde 17, volym 2, s. 3) och artikel 7.1 i rddets forsta di-
rektiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas
varumirkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgava, omrade 13, volym 17,
s. 178), i dess lydelse enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsomréadet av
den 2 maj 1992 (EGT L 1, 1994, s. 3) (nedan kallat direktiv 89/104).

Begidran har framstillts i ett mal mellan Coty Prestige Lancaster Group GmbH (ned-
an kallat Coty Prestige) som éar etablerat i Mainz (Tyskland) och Simex Trading AG
(nedan kallat Simex Trading) som é&r etablerat i Appenzell (Schweiz). I malet yrkade
Coty Prestige att Simex Trading skulle forpliktas att upphora med saluforing av vissa
parfymvaror i Tyskland och dberopade dérvid att denna saluféring utgjorde ett in-
trang i de rittigheter som &r knutna till de gemenskapsvarumarken och internatio-
nella varumérken som Coty Prestige innehar eller har rittigheter till.
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Tillampliga bestimmelser

Unionsrdtten

Artikel 13 i forordning nr 40/94 har rubriken "Konsumtion av de réttigheter som &r
knutna till ett gemenskapsvarumérke” Punkt 1 i denna artikel har féljande lydelse:

"Ett gemenskapsvarumérke ger inte innehavaren ritt att forbjuda anvindningen av va-
rumérket for varor som av innehavaren eller med hans medgivande har slappts ut pa
marknaden[*] under varumirket inom gemenskapen.” [*I artikel 7.1 i direktiv 89/104
(se punkt 4 nedan) anvénds begreppen "samtycke ‘och ’har forts ut pa marknaden”. I
och med att domstolens resonemang till stérsta delen hdnfor sig till direktiv 89/104,
kommer nedan huvudsakligen direktivets terminologi att anvindas. Overs. anm.]

Artikel 7.1 i direktiv 89/104 hade ursprungligen f6ljande lydelse:

"Ett varumirke ger inte innehavaren ritt att forbjuda anvindningen av varumaérket
for varor som av innehavaren eller med hans samtycke har forts ut pa marknaden
under varumarket inom gemenskapen”

Enligt artikel 65.2 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsomradet, i férening
med bilaga XVII punkt 4 i ndmnda avtal, éndrades den ursprungliga lydelsen av arti-
kel 7.1 i direktivet, pa sa sitt att "inom gemenskapen” dndrades till ”i en avtalsslutande
part”.
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Den nationella rdtten

24 § forsta punkten i lagen om skydd for varumérken och andra sérskiljande tecken
(Markengesetz) av den 25 oktober 1994 (BGBL. 1994 1, s. 3082) har f6ljande lydelse:

“Innehavaren av ett varumaérke eller naringskédnnetecken far inte forbjuda tredje man
att anvdnda ndmnda varumarke eller handelsnamn for varor som av innehavaren eller
med hans samtycke har forts ut pA marknaden i Tyskland, i en annan medlemsstat i
Europeiska unionen eller en annan stat som &r part i avtalet om Europeiska ekono-
miska samarbetsomradet under detta varumirke eller néringskénnetecken”

Malet vid den nationella domstolen och tolkningsfragan

Coty Prestige tillverkar och distribuerar parfymvaror under sina egna varumérken,
sasom Lancaster och Joop!, och under andra foretags varumaérken, till exempel Da-
vidoff, Jil Sander, Calvin Klein, Lagerfeld, ].Lo/Jennifer Lopez, Jette Joop, Nikos, Cho-
pard och Vivienne Westwood.

Coty Prestige salufor sina varor under dessa varumirken, som ér féremal f6r gemen-
skapsregistreringar och internationella registreringar, 6ver hela virlden via ett se-
lektivt distributionssystem. Foretagets distributorer kallas i allménhet auktoriserade
aterforséljare.
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Artikel 5 i det standardavtal som Coty Prestige tecknar med varje auktoriserad ater-
forséljare har f6ljande lydelse:

”5.1. I den utstrdckning det dr ekonomiskt forsvarbart stoder [Coty Prestige] den
auktoriserade aterforsiljarens forsiljningsanstrangningar pa manga olika sétt. For-
merna for detta stod regleras fran fall till fall genom avtal mellan parterna.

5.2. [Coty Prestige] kan ocksa kostnadsfritt stdlla dekorationsmaterial och annat re-
klammaterial till den auktoriserade aterforsiljarens forfogande. Detta material forblir
[Coty Prestiges] egendom, savida det inte dr avsett att 6verlamnas till konsumenten,
och ska pa anmodan aterldmnas till [Coty Prestige].

5.3. Den auktoriserade aterforséljaren far bara anvianda det av [Coty Prestige] tillhan-
dahallna reklammaterialet for reklamédndamal. All kommersiell anvandning, sérskilt
forsaljning av prover, testflaskor eller miniatyrer, &r forbjuden [for den auktoriserade
aterforsiljaren]”

Simex Trading, som inte ingar i Coty Prestiges nit av auktoriserade aterforséljare,
salufor bland annat parfymprodukter.

Den 26 september 2007 erholl Coty Prestige tva flaskor, s kallade testflaskor, som
inneholl parfym av mérket Davidoff Cool Water Man. Flaskorna hérrorde fran ett
testkop i en butik i Ingolstadt (Tyskland) som tillh6rde kedjan Sparfiimerie.
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De aktuella testflaskorna dr originalflaskor som innehaller originalparfym. Flaskorna
har emellertid inte ndgon originalforslutning och &r forsedda med ordet "Demonstra-
tion”. Testflaskornas férpackning skiljer sig fran originalprodukternas forpackning i
sd matto att den bestar av en vit kartong pa vilken uppgifterna frén den originalfor-
packning som for det mesta &r flerfirgad har atergetts men endast i svartvitt tryck.
Dessutom anges ordet "Demonstration” pa framsidan pa testflaskornas férpackning,
och pa sidan av forpackningen anges texten “Ej till forséljning”.

Genom tillverkningsnumren pa de testflaskor som forvérvats den 26 september 2007
kunde Coty Prestige konstatera att de aktuella flaskorna hade levererats i juli 2006 till
en av Coty Prestiges auktoriserade aterforsiljare i Singapore.

Innehavaren av en butik i kedjan Sparfiimerie underréttade darefter Coty Prestige om
att denne hade erhallit ndimnda testflaskor hos Simex Trading for att anvéinda dem i
kedjans huvudbutik i Niirnberg och uppvisade fakturor till stod for detta.

Pa grundval av det som konstaterats vid detta testkop och ett annat testkop, av en
testflaska som ursprungligen levererats till Mellandstern, vickte Coty Prestige talan
vid tysk domstol. Bolaget yrkade att Simex Trading skulle aldggas att upphora med
forsiljningen av ndmnda testflaskor. Grunden for yrkandet var att de hade forts ut pa
marknaden i gemenskapen eller Europeiska ekonomiska samarbetsomradet (EES) for
forsta gdngen utan varumaérkesinnehavarens samtycke.

Simex Trading yrkade att talan skulle ogillas och gjorde dérvid géllande att varumir-
kesritten hade konsumerats nér det géller de aktuella testflaskorna, eftersom de hade
forts ut pa marknaden inom EES med varumérkesinnehavarens samtycke.
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Coty Prestige genmaélde att de berorda varorna inte hade forts ut pa marknaden pé
bolagets initiativ eller med dess samtycke. Parfymerna, inbegripet testflaskorna, le-
vererades uteslutande till bolagets auktoriserade aterforsiljare. I avtalen med de auk-
toriserade aterforsiljarna forbeholl sig Coty Prestige dock dganderitten till testflas-
korna. Det ror sig vidare om reklammaterial som i denna egenskap inte &r avsett att
overlatas till konsumenter, vilket forklarar varfor det tydligt anges att forsdljning av
testflaskorna &r forbjuden.

Landgericht Niirnberg-Fiirth (regional domstol i Niirnberg-Fiirth) ogillade Coty Pre-
stiges talan, eftersom den réttighet som var knuten till varumérket hade konsumerats
med avseende pé de aktuella testflaskorna, trots att det angavs att de inte fick séljas.

Landgericht Nirnberg-Fiirth angav vidare att eftersom Coty Prestige dverldmnar
testflaskorna till de auktoriserade aterforsiljarna och tillater dem att forbruka all par-
fym déri, sa 6vergar den faktiska forfoganderdtten 6ver dessa varor. Varorna har déri-
genom forts ut pA marknaden i den mening som avses i artikel 7 i direktiv 89/104 och
artikel 13 i forordning nr 40/94.

Enligt ndmnda domstol kan konsumtionsprincipen inte séttas ur spel eller inskrankas
genom avtal. Om en auktoriserad aterforséljare bryter mot det avtal som denne har
slutit med Coty Prestige ror detta endast de berdrda aktorernas avtalsforhéllande.
Aganderéttsférbehéllet saknar dessutom relevans, eftersom det for konsumtion en-
dast krévs att den faktiska forfoganderitten Gvergar.

Oberlandesgericht Niirnberg (regional appellationsdomstol i Niirnberg), till vilken
avgorandet overklagats, anser att det foreligger starka tvivel angdende riktigheten av
den stdndpunkt som domstolen i forsta instans intog.
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Enligt Oberlandesgericht Niirnberg framgar det av EU-domstolens praxis, och i syn-
nerhet av dom av den 30 november 2004 i mal C-16/03, Peak Holding (REG 2004,
s. [-11313), att de centrala kriterier som ligger bakom begreppet "forts ut pa markna-
den’, i den mening som avses i artikel 7.1 i direktiv 89/104 och artikel 13.1 i férordning
nr 40/94, ir att forfoganderitten 6ver varan 6vergér och att dess ekonomiska vérde
realiseras.

Malet vid den nationella domstolen kidnnetecknas emellertid av att testflaskorna, till
foljd av avtalsbestimmelser, forblir varumérkesinnehavarens egendom — det dr en-
dast deras innehall som stills till forfogande for att forbrukas men inte for att salufo-
ras. Pa grund av texten pa testflaskorna och deras forpackning forstar koparna att de
inte dr avsedda for forséljning, och ett forvérv i god tro av en utomstaende ar darfor
uteslutet.

Under dessa omstiandigheter har den auktoriserade aterforsiljaren enligt Oberlan-
desgericht Niirnberg endast en begréinsad ritt att forfoga 6ver testflaskorna. Vidare
kan varumirkesinnehavaren inte ha realiserat det ekonomiska vérdet av varan, efter-
som den inte &r avsedd for forséljning.

Den nationella domstolen papekar dessutom att det verkliga syftet bakom tillhan-
dahallandet av testflaskorna dr marknadsforing. Detta framgar for 6vrigt klart av de
uppgifter som finns pa forpackningen och pé flaskan. Under sddana forhallanden som
dem som Coty Prestige hdnvisade till i sin talan uppnas inte detta syfte, eftersom test-
flaskorna inte har stillts till kundernas forfogande for att de ska kunna prova innehal-
let, i och med att de saldes till utomstéende i strid med det avtal som slutits med den
berorde auktoriserade aterforsaljaren.
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Oberlandesgericht Niirnberg beslutade under dessa omstindigheter att vilandefor-
klara malet och stélla foljande tolkningsfraga till domstolen:

"Omfattar begreppet forts ut pa marknaden i den mening som avses i artikel 13.1
i forordning nr 40/94 och artikel 7 i direktiv 89/104 den situationen att s& kallade
testflaskor med parfym 6verlamnas till avtalsbundna mellanmén — utan 6vergang av
dganderitten och med forséljningsforbud — for att deras potentiella kunder ska kunna
prova flaskornas innehall, varvid varan &r forsedd med upplysningen att den inte far
sdljas, tillverkaren/varumérkesinnehavaren enligt avtalet ndr som helst kan ta tillbaka
varan och varans férpackning genom sin enklare utformning tydligt skiljer sig fran
férpackningen for varor som tillverkaren/varumairkesinnehavaren i vanliga fall for ut
pa marknaden?”

Provning av tolkningsfragan

Det foljer av fast rattspraxis att artiklarna 5-7 i direktiv 89/104 medfor en fullstdn-
dig harmonisering av bestimmelserna rorande de rittigheter som &r knutna till ett
varumirke och att artiklarna saledes innehaller definitioner av de rittigheter som
tillkommer varumairkesinnehavarna inom unionen (se bland annat dom av den
15 oktober 2009 i méal C-324/08, Makro Zelfbedieningsgroothandel m.fl., REG 2009,
s. [-10019, punkt 20 och dér angiven réttspraxis).

Enligt artikel 5 i direktiv 89/104 har varumairkesinnehavaren en ensamrétt som ger
denne ritt att hindra tredje man fran att bland annat importera varor som forsetts
med innehavarens varumérke, utbjuda dem till forsiljning, fora ut dem pa marknaden
eller lagra dem for dessa dndamal. Artikel 7.1 i samma direktiv innehéller ett undan-
tag fran denna regel, genom att det ddri foreskrivs att varumérkesinnehavarens rat-
tigheter konsumeras nir varorna har forts ut pa marknaden inom EES av innehavaren
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eller med dennes samtycke (se bland annat domen i det ovanndmnda mélet Makro
Zelfbedieningsgroothandel m.fl., punkt 21 och dér angiven réttspraxis).

Ensamriétten upphor antingen till f6ljd av varumérkesinnehavarens uttryckliga eller
underforstadda samtycke till att varorna fors ut pd marknaden inom EES, eller till f6ljd
av att varumairkesinnehavaren sjilv, eller ndgon som har ekonomiska band till denne,
sasom i synnerhet en licenstagare, for ut dem pa marknaden inom EES. Varumar-
kesinnehavarens samtycke eller den omstédndigheten att denne, eller ndgon som har
ekonomiska band till denne, f6r ut varan pa marknaden inom EES, vilket i bada fallen
ar likvardigt med ett avstdende fran ensamritten, ar séledes var och en en avgoérande
faktor for att denna réttighet ska upphora (se, for ett liknande resonemang, dom av
den 8 april 2003 i mal C-244/00, Van Doren + Q, REG 2003, s. I-3051, punkt 34, av
den 23 april 2009 i mal C-59/08, Copad, REG 2009, s. [-3421, punkt 43, och domen
i det ovanndmnda mélet Makro Zelfbedieningsgroothandel m.fl., punkt 24 och déar
angiven réttspraxis).

For att skydda de rattigheter som &r knutna till ett varumaérke, samtidigt som senare
saluforing av varor som bér ett varumirke mojliggors utan att innehavaren kan in-
vinda mot detta, dr det vidsentligt att denne kan kontrollera det forsta utslappandet av
varorna pa marknaden inom EES, oberoende av om ett férsta utslippande av varorna
eventuellt har skett utanfor detta omrade, eftersom det inte medfor att ensamrétten
upphor enligt artikel 7.1 i direktiv 89/104 (se, for ett liknande resonemang, bland an-
nat domen i det ovanndmnda mélet Makro Zelfbedieningsgroothandel m.fl.,, punk-
terna 31 och 32 och dér angiven rittspraxis).

De rattigheter som dr knutna till ett varumérke konsumeras endast f6r de exemplar
av varan som har forts ut for forsta gdngen pa marknaden inom EES av varumaérkes-
innehavaren sjélv eller med dennes samtycke. Daremot kan varumérkesinnehavaren
alltid, med stod av den ensamritt som han atnjuter enligt direktiv 89/104, forbjuda
att varumérket anvdnds for andra exemplar av samma vara som inte har forts ut for
forsta gangen pa marknaden inom EES (se, for ett liknande resonemang, dom av den
1 juli 1999 i mal C-173/98, Sebago och Maison Dubois, REG 1999, s. I-4103, punk-
terna 19 och 20).
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I mélet vid den nationella domstolen &r fridgan huruvida, under dér radande forhal-
landen, de aktuella varorna (det vill sdga de testflaskor med parfym som Coty Prestige
stéller till sina auktoriserade aterforsiljares forfogande inom ramen for ett selektivt
distributionsavtal) har forts ut pa marknaden inom EES for forsta gangen av varumér-
kesinnehavaren sjilv eller av tredje man, men i sa fall med varumaérkesinnehavarens
samtycke.

Till skillnad fran det ovanndmnda malet Peak Holding ror forevarande mal inte fra-
gan huruvida vissa atgirder avseende varor som forsetts med ett varumirke kan be-
traktas som ett utslippande pa marknaden i den mening som avses i artikel 7.1 i
direktiv 89/104, i och med att de vidtas inom EES av innehavaren av detta varumarke
eller av ndgon som har ekonomiska band till denne. Foljaktligen dr de konstateran-
den angéende begreppet “forts ut pa marknaden” som gjordes i nimnda dom inte
relevanta under sddana omsténdigheter som de som dr fér handen i det nu aktuella
nationella malet.

Det framgar av beslutet om hinskjutande att den atgidrd som ska betraktas som det
forsta utslappandet pa marknaden inom EES av de aktuella varorna, i frdga om vilka
det har gjorts géllande att de réttigheter som ar knutna till varumérket har konsume-
rats, inte har vidtagits av varumirkesinnehavaren eller av ndgon som har ekonomiska
band till denne utan av tredje man. Det dr ndmligen utrett att den forsta saluféringen
inom EES av de aktuella provflaskorna skedde i Tyskland, ndr Simex Trading till ked-
jan Sparfiimerie salde testflaskor som Simex Trading importerat och som detta bolag
erhallit frdn en av Coty Prestiges auktoriserade aterforséljare i Singapore.

Mot bakgrund av den réttspraxis som ndmnts ovan i punkterna 30 och 31 kan det
inte heller anses att de varor som ar aktuella i malet vid den nationella domstolen, i
fréga om vilka det har gjorts gillande att de réttigheter som ar knutna till varumaér-
ket har konsumerats, fordes ut p4 marknaden i den mening som avses i artikel 7.1
i direktiv 89/104, vare sig genom Coty Prestiges ursprungliga leverans av ett antal
exemplar av de aktuella varorna till bolagets auktoriserade aterforséljare i Singapore
eller genom Coty Prestiges leverans av andra exemplar av samma vara till bolagets
auktoriserade aterforsaljare inom EES.
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Mot bakgrund av den réttspraxis som ndmnts ovan i punkt 29 foljer hirav att va-
rumirkesinnehavarens ensamritt, under sadana omstandigheter som de som ar for
handen i det nu aktuella mélet, endast konsumeras om denne samtycker, uttryckligen
eller underforstatt, till att tredje man for ut de aktuella varorna pad marknaden inom
EES. Foljaktligen dr i en sddan situation den avgorande faktorn, vilken kan medfora
att ensamrétten upphor, detta samtycke, vilket kan likstdllas med att varumarkesin-
nehavaren avstér fran sin ensamritt.

Det ska hérvid erinras om att dven nir de ifrdgavarande varorna har forts ut pa mark-
naden inom EES for forsta gangen av ndgon som inte har ekonomiska band till varu-
mairkesinnehavaren, och denne inte har gett sitt uttryckliga samtycke, kan viljan att
avsta fran den ensamritt som foreskrivs i artikel 5 i direktiv 89/104 folja av ett under-
forstatt samtycke fran nimnda innehavare (se domen i det ovanndmnda malet Makro
Zelfbedieningsgroothandel m.fl., punkt 19 och dér angiven réttspraxis).

Det foljer ndmligen av réttspraxis att en sddan vilja normalt sett uttrycks genom ett ut-
tryckligen avgivet samtycke. Det kan emellertid inte uteslutas att en sadan vilja i vissa
fall kan underforstés nir det av omstdndigheter som har intréffat fore, samtidigt med
eller efter utslippandet pa marknaden utanfoér EES eller inom detta omréde, enligt
den nationella domstolens beddmning, med sdkerhet framgar att innehavaren avstar
fran sin ensamritt (dom av den 20 november 2001 i de forenade méalen C-414/99—
C-416/99, Zino Davidoff och Levi Strauss, REG 2001, s. I-8691, punkt 46).

Domstolen slog i detta avseende fast, i punkt 60 i domen i de ovanndmnda férenade
mélen Zino Davidoff och Levi Strauss, att ett underforstéitt samtycke inte kan fore-
ligga pa grund av

— att varumdrkesinnehavaren inte har meddelat samtliga pa varandra foljande ko-
pare av varor som har forts ut pd marknaden utanfor EES att han motsétter sig
saluforing inom EES,
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— att det pa dessa varor saknas uppgift om ett forbud mot att de fors ut pd markna-
den inom EES,

— att varumirkesinnehavaren har dverlatit dganderédtten till varor som bar varu-
mirket utan att gora nagra avtalsrittsliga inskrdnkningar och att en 6verlatelse av
dganderitten, enligt den lag som ér tillimplig pé avtalet, innebér en obegréinsad
ratt till vidareforséljning eller &tminstone en ritt till fortsatt saluforing av varorna
inom EES, om sadana inskrankningar inte har gjorts.

w0 Domstolen slog dessutom fast i punkt 66 i nimnda dom att det inte &r relevant, for

41

bedomningen av huruvida varumérkesinnehavarens ensamrétt har konsumerats,

— att den ekonomiska aktér som importerar de varor som bdr varumaérket inte
kénde till att varumérkesinnehavaren motsatte sig att varorna fordes ut pa mark-
naden inom EES eller att de saluférdes pad denna marknad av andra aktorer dn
godkéinda aterforsiljare, eller

— att de godkinda aterforséljarna och grossisterna, trots att de hade informerats av
varumirkesinnehavaren, inte hade foreskrivit inskrankningar i avtalen med sina
egna kopare som atergav varumérkesinnehavarens mot ett sadant utslappande.

Salunda ankommer det visserligen pa den nationella domstolen att, mot bakgrund av
de omsténdigheter som angetts ovan i punkterna 38—40, prova huruvida varumér-
kesinnehavaren uttryckligen eller underforstatt har samtyckt till att varorna fors ut pa
marknaden inom EES. Under saddana férhallanden som de som ér f6r handen i detta
maél konstaterar EU-domstolen dock att vissa faktorer och omsténdigheter — som ska
beaktas vid bedomningen av huruvida det kan foreligga ett underforstatt samtycke
fran varumadrkesinnehavarens sida — inte talar for att denne klart har avstatt fran sin
ensamritt enligt artikel 5 i direktiv 89/104.
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Det framgar ndmligen av uppgifterna i beslutet om hénskjutande, vilka sammanfat-
tats ovan i punkt 12, att de aktuella varorna utgors av parfymflaskor i en forpackning
som, utover ordet "Demonstration’, dven bar texten "Ej till forsiljning”

En saddan anvisning visar klart varumérkesinnehavarens vilja att de varor som bér
det aktuella varumirket inte salufors, vare sig utanfor EES eller inom detta omréade.
Denna anvisning utgor saledes i sig, i avsaknad av bevis fér motsatsen, en faktor som
pé ett avgorande satt hindrar att varumérkesinnehavaren kan anses ha samtyckt till
att varorna fors ut pa marknaden inom EES i den mening som avses i artikel 7.1 i
direktiv 89/104.

Om begiran om forhandsavgorande, mot bakgrund sérskilt av inneborden av Simex
Tradings genkdromal, ska forstés sa att den forutom den situation som beskrivs ovan
i punkt 34 dven omfattar den situationen att Coty Prestige ursprungligen tillhanda-
holl en av bolagets auktoriserade aterforsiljare inom EES de aktuella testflaskorna,
uppstér fragan om detta tillhandahallande ska anses innebéra att varorna fordes ut pa
marknaden i den mening som avses i artikel 7.1 i direktiv 89/104.

Domstolen finner dock att detta ér uteslutet pa grund av texten ”Ej till forséljning”
som dterfinns pa forpackningarna till de aktuella parfymflaskorna. Sdsom det har an-
getts ovan i punkt 43 visar denna angivelse ndmligen klart varumérkesinnehavarens
vilja att de varor som bér det aktuella varumarket inte salufors, vare sig utanfér EES
eller inom detta omrade.
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Lydelsen av artikel 13.1 i forordning nr 40/94 &r i allt vésenligt identisk med lydelsen
av artikel 7.1 i direktiv 89/104 férutom vad géller definitionen av det territorium dér
varorna ska ha forts ut pa marknaden, vilket emellertid saknar betydelse for det aktu-
ella nationella malet. Vidare finns det inte nagra andra faktorer som har samband med
sammanhanget eller syftet med ndmnda bestammelser som gor det nodvéndigt att
tolka dem annorlunda. Tolkningen i forevarande dom av artikel 7.1 i direktiv 89/104
som svar pa tolkningsfragan kan ddrmed tillimpas dven i fraga om artikel 13.1 i for-
ordning nr 40/94.

Mot bakgrund av det ovan anforda ska tolkningsfragan besvaras enligt foljande. Un-
der sddana forhallanden som de som é&r for handen i malet vid den nationella dom-
stolen ska artikel 13.1 i forordning nr 40/94 och artikel 7.1 i direktiv 89/104 tolkas s3,
att de rattigheter som ér knutna till varumérket konsumeras endast om det efter en
provning — vilken det ankommer pa den nationella domstolen att gora — framgar att
varumérkesinnehavaren uttryckligen eller underforstatt har samtyckt till att de varor,
i fraga om vilka det har gjorts gillande att dessa réttigheter har konsumerats, férs ut
pa marknaden i gemenskapen eller inom EES.

Under sadana foérhallanden som de som ar for handen i mélet vid den nationella dom-
stolen (ndmligen d& sa kallade testflaskor med parfym 6verlamnas till mellanmaén,
som ingatt avtal med varumirkesinnehavaren, for att mellanménnens kunder ska
kunna prova flaskornas innehall, dock utan 6vergang av dganderitten och med for-
sdljningsforbud, d& varumaérkesinnehavaren nir som helst kan ta tillbaka varan och
da varans forpackning tydligt skiljer sig fran forpackningen for de parfymflaskor som
varumirkesinnehavaren vanligtvis tillhandahéller dessa mellanmén) utgér den om-
standigheten att dessa testflaskor bar angivelsen "Demonstration” och ”E;j till forsélj-
ning” hinder mot att varumérkesinnehavaren ska anses ha samtyckt, underforstatt,
till att varorna fors ut pa marknaden, i avsaknad av bevis for motsatsen, vilket det
ankommer pa den nationella domstolen att prova.
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Rittegangskostnader

Eftersom forfarandet i forhéllande till parterna i malet vid den nationella domstolen
utgor ett led i beredningen av samma maél, ankommer det pa den nationella dom-
stolen att besluta om rittegangskostnaderna. De kostnader for att avge yttrande till
domstolen som andra &n ndmnda parter har haft &r inte ersattningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (fjarde avdelningen) foljande:

Under sadana forhallanden som de som ér for handen i malet vid den na-
tionella domstolen ska artikel 13.1 i radets forordning (EG) nr 40/94 av den
20 december 1993 om gemenskapsvarumirken och artikel 7.1 i radets forsta
direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen av medlems-
staternas varumirkeslagar, i dess lydelse enligt avtalet om Europeiska ekono-
miska samarbetsomradet av den 2 maj 1992, tolkas sa, att de rittigheter som ér
knutna till varumairket konsumeras endast om det efter en provning — vilken det
ankommer pa den nationella domstolen att gora — framgar att varumirkesin-
nehavaren uttryckligen eller underforstatt har samtyckt till att de varor, i fraga
om vilka det har gjorts gillande att dessa rittigheter har konsumerats, fors ut
pa marknaden i Europeiska gemenskapen eller inom Europeiska ekonomiska
samarbetsomradet.

Under sadana forhallanden som de som ér for handen i malet vid den nationella
domstolen (ndmligen da sa kallade testflaskor med parfym éverlimnas till mel-
lanmén, som ingatt avtal med varumirkesinnehavaren, for att mellanménnens
kunder ska kunna prova flaskornas innehall, dock utan 6vergang av dganderit-
ten och med forsiljningsforbud, da varumirkesinnehavaren nir som helst kan
ta tillbaka varan och da varans férpackning tydligt skiljer sig fran forpackning-
en for de parfymflaskor som varumirkesinnehavaren vanligtvis tillhandahaller
dessa mellanmiin) utgor den omstindigheten att dessa testflaskor bér angivelsen
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"Demonstration” och "Ej till férsiljning” hinder mot att varumirkesinnehavaren
ska anses ha samtyckt, underforstatt, till att varorna fors ut pa marknaden, i av-

saknad av bevis for motsatsen, vilket det ankommer pa den nationella domstolen
att prova.

Underskrifter
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