COPAD
DOMSTOLENS DOM (forsta avdelningen)
den 23 april 2009 *

I mal C-59/08,

angéende en begiran om forhandsavgorande enligt artikel 234 EG, framstilld av Cour
de cassation (Frankrike) genom beslut av den 12 februari 2008, som inkom till
domstolen den 15 februari 2008, i malet

Copad SA

mot

Christian Dior couture SA,

Vincent Gladel, i egenskap av konkursforvaltare for Société industrielle lingerie
(SIL),

Société industrielle lingerie (SIL),

meddelar

* Rattegangssprak: franska.
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DOMSTOLEN (forsta avdelningen)

sammansatt av avdelningsordforanden P. Jann samt domarna M. Ilesi¢, A. Tizzano
(referent), A. Borg Barthet och J.-J. Kasel,

generaladvokat: J. Kokott,
justitiesekreterare: enhetschefen M.-A. Gaudissart,

efter det skriftliga forfarandet och forhandlingen den 19 november 2008,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Copad SA, genom H. Farge, avocat,

— Christian Dior couture SA, genom J.-M. Bruguiére samt genom P. Deprez och
E. Bouttier, avocats,

— Frankrikes regering, genom B. Beaupére-Manokha samt genom G. de Bergues och
J.-C. Niollet, bada i egenskap av ombud,
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— Europeiska gemenskapernas kommission, genom H. Kramer, i egenskap avombud,

och efter att den 3 december 2008 ha hort generaladvokatens forslag till avgorande,

foljande

Dom

Begiran om férhandsavgorande avser tolkningen av artiklarna 7 och 8.2 i radets forsta
direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen av medlems-
staternas varumérkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgava, omrade 13,
volym 17, s. 178), i dess lydelse enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbets-
omradet av den 2 maj 1992 (EGT L 1, 1994, s. 3) (nedan kallat direktivet).

Begéran har framstillts i ett mal mellan & ena sidan bolaget Copad SA (nedan kallat
Copad) och & andra sidan Christian Dior couture SA (nedan kallat Dior), Société
industrielle lingerie (nedan kallat SIL) och Vincent Gladel, i egenskap av konkurs-
forvaltare for SIL, angdende SIL:s forséljning av varor forsedda med varumérket
Christian Dior till Copad, i strid med en bestimmelse i ett licensavtal mellan SIL och
Dior.
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Tillampliga bestimmelser

Gemenskapslagstiftningen

Artikel 5.1-5.3 har foljande lydelse:

”1. Detregistrerade varumérket ger innehavaren en ensamrétt. Innehavaren har rétt att
forhindra tredje man, som inte har hans tillstand, att i naringsverksamhet anvanda

a) tecken som &r identiska med varumérket med avseende péa de varor och tjénster
som 4dr identiska med dem for vilka varumérket ar registrerat,

b) tecken som pé grund av sin identitet eller likhet med varumirket och identiteten
eller likheten hos de varor och tjinster som tacks av varumairket och tecknet kan
leda till forvixling hos allmdnheten, inbegripet risken for association mellan
tecknet och varumaérket.

2. En medlemsstat kan ocksé besluta att innehavaren skall ha ritt att férhindra tredje
man, som inte har hans tillstind, frn att i niringsverksamhet anvéinda ett tecken som &r
identiskt med eller liknar varumérket med avseende pa varor och tjénster av annan art
an de for vilka varumérket dr registrerat, om detta ér ként i den medlemsstaten och om
anvindningen av tecknet utan skilig anledning drar otillborlig fordel av eller ar till
forfang for varumérkets sarskiljningsformaga eller renommé.

1-3442



COPAD

3. Bla. kan f6ljande férbjudas enligt punkterna 1 och 2:

a) Att anbringa tecknet pa varor eller deras forpackning.

b) Att utbjuda varor till forsaljning, marknadsféra dem eller lagra dem for dessa
dndamal eller utbjuda eller tillhandahélla tjanster under tecknet.

c) Att importera eller exportera varor under tecknet.

d) Att anvinda tecknet pé affirshandlingar och i reklam.”

Artikel 7 hade ursprungligen foljande lydelse:

”1. Ett varumaérke ger inte innehavaren rétt att forbjuda anvindningen av varumarket
for varor som av innehavaren eller med hans samtycke har forts ut pd marknaden under
varumadrket inom gemenskapen.

2. Punkt 1 skall inte gélla ndr innehavaren har skilig grund att motsétta sig fortsatt
marknadsforing av varorna, sérskilt ndr varornas beskaffenhet har fordndrats eller
forsamrats efter att de har forts ut pd marknaden.”
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Enligt artikel 65.2 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsomradet (EES),
i forening med bilaga XVII punkt 4 i ndmnda avtal, éndrades den ursprungliga lydelsen
av artikel 7.1 i direktivet, pd sa sétt att "inom gemenskapen” dndrades till ”i en
avtalsslutande part”.

I artikel 8 i direktivet foreskrivs foljande:

”1. Det kan ges licens for ett varumirke for en del eller alla de varor eller tjanster for
vilka det dr registrerat samt for hela eller del av medlemsstatens territorium. En licens
kan vara exklusiv eller icke-exklusiv.

2. Innehavaren av ett varumaérke kan dberopa de till varumérket knutna réttigheterna
gentemot en licenstagare som 6vertrader en bestimmelse i licensavtalet med avseende
pa licensens giltighetstid, den av registreringen skyddade formen under vilken
varumdrket far anvindas, arten av de varor eller tjinster for vilka licensen ar utfirdad,
omradet inom vilket varumarket fir anvéindas eller kvaliteten pa de av licenstagaren
tillverkade varorna eller tillhandahallna tjénsterna.”

Tvisten vid den nationella domstolen och tolkningsfragorna

Den 17 maj 2000 ingick Dior ett varumirkeslicensavtal avseende tillverkning och
distribution av prestigevaror i form av korsetter under varumairket Christian Dior, som
innehas av Dior.
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I'§ 8 punkt 2.5 i licensavtalet stadgas foljande: "I syfte att bevara varumérkets ryktbarhet
och renommé é&tar sig licenstagaren att inte bedriva forsdljning till grossister,
sammanslutningar, lagprisforsiljare eller postorderforetag eller genom dorr- eller
hemf6rséljning, savida det inte foreligger ett foregaende skriftligt samtycke fran
licensgivaren, och licenstagaren ska vidta alla atgarder for att forma sina distributérer
eller detaljhandlare att iaktta denna bestimmelse.”

Pa grund av ekonomiska svarigheter begérde SIL att Dior skulle ge foretaget tillstdnd att
salufora Diors varor utanfor det selektiva distributionsnétet. Dior meddelade i skrivelse
av den 17 juni 2002 att SIL inte kunde fa nagot sadant tillstand.

Trots Diors negativa besked, och i strid med foretagets avtalsenliga forpliktelser, salde
SIL varor forsedda med varumirket Dior till lagprisforséljaren Copad.

Dior vickte da talan mot SIL och Copad for varumérkesintrang vid Tribunal de grande
instance de Bobigny, som fann att SIL:s 6vertradelser av licensavtalet inte utgjorde
varumdrkesintrang utan endast medférde inomobligatoriskt ansvar for detta foretag.

Cour d’appel de Paris ogillade Diors péfoljande &6verklagande av ndmnda dom.
Domstolen slog fast att SIL:s forséljning inte utgjorde varumarkesintrang, eftersom
skyldigheten att iaktta licensbestimmelsen angiende distributionsvillkoren inte
omfattades av de nationella varumirkesrittsliga bestimmelser genom vilka artikel 8.2
i direktivet inforlivats. Daremot ansag Cour d’appel att forséljningen inte hade lett till
konsumtion av Diors varumaérkesrittigheter, i den mening som avses i de nationella
bestimmelser genom vilka artikel 7.1 i direktivet inforlivats.
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Copad 6verklagade Cour d’appel de Paris dom till Cour de cassation och gjorde darvid
gillande, bland annat, att Diors varumarkesrittigheter hade konsumerats nér SIL forde
ut varorna pa marknaden. Dior liamnade i sin tur in ett anslutningséverklagande genom
vilket foretaget ifragasatte Cour d’appel de Paris slutsats att varken SIL eller Copad hade
gjort sig skyldigt till varumaérkesintréng.

Under dessa omstidndigheter ansdg Cour de cassation att det var oklart hur den
tillimpliga gemenskapsritten skulle tolkas. Den beslutade darfor att forklara malet
vilande och stilla foljande tolkningsfragor till domstolen:

”1) Ska artikel 8.2 i [direktivet] tolkas pa sa sétt att innehavaren av ett varumirke kan
aberopa de till varumérket knutna réttigheterna gentemot en licenstagare som
overtrdder en bestimmelse i licensavtalet som, av hénsyn till varumarkets
renommé, innehéller ett forbud mot forsiljning till lagprisforséljare?

2) Ska artikel 7.1 i det ovanndmnda direktivet tolkas s4, att varor som en licenstagare
for ut pa marknaden inom [EES] under ett varumérke i strid med en bestimmelse
ilicensavtalet som, av hénsyn till varumérkets renommsé, innehaller ett f6rbud mot
forsédljning till lagprisforsaljare, ska anses ha forts ut pa marknaden utan
varumérkesinnehavarens samtycke?

3) Kanvarumirkesinnehavaren, vid nekande svar, med stod av artikel 7.2 i [direktivet]
aberopa en sadan avtalsbestimmelse for att motsitta sig fortsatt marknadsforing av
varorna?”
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Provning av tolkningsfragorna

Den forsta fragan

Den nationella domstolen har stillt den forsta fragan for att fa klarhet i huruvida
artikel 8.2 i direktivet ska anses omfatta en licensbestimmelse enligt vilken licenst-
agaren, av hinsyn till varumérkets renommé, inte far silja varor forsedda med det
i licensavtalet aktuella varumairket till lagprisforsaljare.

Copad, den franska regeringen och Europeiska gemenskapernas kommission har
foreslagit att domstolen ska besvara denna tolkningsfraga nekande. De har huvud-
sakligen gjort géllande att den ifragavarande avtalsbestimmelsen inte finns med i den
uttommande uppréakningen av avtalsbestimmelser i artikel 8.2 i direktivet. Dior har
gjort gillande det omvénda.

I syfte att besvara den forsta tolkningsfragan ska det inledningsvis utredas huruvida
upprikningen av avtalsbestimmelser i artikel 8.2 i direktivet &r uttémmande eller
enbart vigledande.

Harvid kan det konstateras att nimnda artikel 8.2 inte innehaller nagot adverb eller
uttryck, sésom ”bland annat” eller ”sdrskilt”, som skulle kunna gora det mojligt att
faststilla att upprakningen enbart &r vdgledande.

Det ér just med beaktande av att adverbet "sédrskilt” anviands i artikel 7.2 i direktivet som
domstolen har slagit fast att uppréikningen dér bara ar végledande (se dom av den
11 juli 1996 i de férenade malen C-427/93, C-429/93 och C-436/93, Bristol-Myers
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Squibb m.fl, REG 1996, s.1-3457, punkt 39, och av den 4 november 1997 i mal C-337/95,
Parfums Christian Dior, REG 1997, s. I-6013, punkt 42).

Det framgar f6ljaktligen av lydelsen av artikel 8.2 i direktivet att upprakningen dar,
i motsats till vad Dior har hiavdat, ar uttommande.

Sedan detta fastslagits ska det faststillas huruvida den bestimmelse som é&r aktuell
i malet vid den nationella domstolen utgor en sddan bestimmelse som uttryckligen
anges i artikel 8.2 i direktivet.

Savitt avser bestammelser i ett licensavtal med avseende pa “kvaliteten pa de av
licenstagaren tillverkade varorna”, till vilka det hidnvisas i ndmnda artikel, ska det
erinras om att det framgar av fast réttspraxis att varumarkets grundlaggande funktion
ar att, i frdga om en vara eller tjainst som kidnnetecknas av varumérket, garantera
konsumenten eller slutanvindaren varans eller tjanstens ursprung, sé att det dr méjligt
att utan risk for forvaxling sérskilja denna vara eller tjinst fran andra med ett annat
ursprung. For att varumérket ska kunna fylla sin funktion som ett vésentligt inslag i det
system med sund konkurrens som EG-fordraget syftar till att infora och uppratthalla
maéste det ndmligen utgora en garanti for att alla varor eller tjdnster som bar det har
framstillts eller tillhandahallits under kontroll av ett enda foretag som ansvarar for
deras kvalitet (se bland annat dom av den 23 maj 1978 i mél 102/77, Hoffmann-La
Roche, REG 1978, s. 1139, punkt 7, svensk specialutgéva, volym 4, s. 107, av den
18 juni 2002 i mal C-299/99, Philips, REG 2002, s. [-5475, punkt 30, och av den
17 mars 2005 i mal C-228/03, Gillette Company och Gillette Group Finland, REG 2005,
s. [-2337, punkt 26).

Det dr séledes just ndr licenstagaren Overtrdder bestimmelser i licensavtalet med
avseende pa kvaliteten pé de tillverkade varorna som artikel 8.2 i direktivet gor det
mojligt for varumérkesinnehavaren att gora gillande de réttigheter som &r knutna till
varumérket.
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I likhet med vad generaladvokaten har papekat i punkt 31 i sitt forslag till avgorande &r
kvaliteten pa sddana prestigevaror som nu ér aktuella emellertid inte enbart en f6ljd av
deras materiella egenskaper, utan dven av den dragningskraft och prestigefyllda
framtoning som ger varorna en aura av lyx (se &ven, for ett liknande resonemang,
domen i det ovanndmnda maélet Parfums Christian Dior, punkt 45).

Eftersom prestigevaror &r artiklar i den hogre prisklassen dr ndmligen varornas aura av
lyx grundldaggande for att konsumenterna ska kunna skilja dem fran andra liknande
varor.

Ett agerande som har en menlig inverkan pa denna aura av lyx kan darfor paverka sjélva
kvaliteten pé varorna.

Mot denna bakgrund é&r det viktigt att faststélla huruvida, i malet vid den nationella
domstolen, licenstagarens forséljning av prestigevaror till lagprisforsiljare som inte
ingar i det selektiva distributionsnét som faststillts genom licensavtalet kan ha en sédan
menlig inverkan.

Domstolen har i detta avseende slagit fast, i motsats till vad Copad och kommissionen
har gjort géllande, att de egenskaper och villkor som &r utmérkande for ett selektivt
distributionssystem, i sig, kan medfora att varornas kvalitet bevaras och en riktig
anvindning sékerstalls (se, for ett liknande resonemang, dom avden 11 december 1980
i mél 31/80, L'Oréal, REG 1980, s. 3775, punkt 16).

Att inrétta ett selektivt distributionssystem sasom det som é&r aktuellt i mélet vid den
nationella domstolen, vilket enligt licensavtalet mellan Dior och SIL syftar till att
sakerstdlla en virdig presentation pa forsiljningsstillet, “sarskilt vad giller placering,
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marknadsforing, presentation av varorna och affirspolicy”, bidrar ndmligen till de
i malet aktuella varornas anseende, vilket Copad har medgett, och séledes till att
uppritthélla deras aura av lyx.

Detta innebdr att det inte kan uteslutas att licenstagarens forséljning av prestigevaror
till utomstdende foretag som inte ingar i det selektiva distributionsnitet paverkar
varornas kvalitet. En avtalsbestimmelse enligt vilken ndimnda forséljning ar forbjuden
ska under sddana omsténdigheter anses omfattas av artikel 8.2 i direktivet.

Det ankommer pa den behoriga nationella domstolen att, med hénsyn till
omsténdigheterna i det mal som har anhdngiggjorts vid den, faststilla huruvida
licenstagarens 6vertradelse av en sddan avtalsbestimmelse som den som nu é&r aktuell
har en menlig inverkan pa prestigevarornas aura av lyx och saledes paverkar varornas
kvalitet.

Vid denna bedomning ska hénsyn tas, for det forsta, till arten av de prestigevaror som ar
forsedda med varumirket, omfattningen av licenstagarens forséljning till lagpris-
forsiljare som inte ingar i det selektiva distributionsnitet och huruvida denna
forséljning sker systematiskt eller sporadiskt och, for det andra, till arten av de varor
som dessa lagprisforsaljare normalt marknadsfor och de vedertagna marknadsforings-
metoderna i lagprisforsiljarnas bransch.

Det ska i ovrigt tillaggas att den i foregdende punkter redovisade tolkningen av
artikel 8.2 i direktivet inte paverkas av Diors argument att en licensbestdmmelse som, av
hansyn till varumirkets renommé, innehaller ett forbud mot forséljning till lagpris-
forsaljare kan utgéra en avtalsbestimmelse som avser nidgot annat &n “kvaliteten pa
varorna”, ndmligen antingen "omradet inom vilket varumérket far anvindas” eller
“kvaliteten p& de av licenstagaren ... tillhandahallna tjansterna”, som ocksd ndmns
i artikel 8.2 i direktivet.
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Harvid ska det for det forsta papekas att artikel 8.2 i direktivet ska jamforas med punkt 1
i samma artikel, i vilken det hinvisas till “medlemsstatens territorium”. Detta innebdr
att begreppet territorium i punkterna 1 och 2 i artikel 8 i direktivet[*] enbart kan ha en
geografisk innebord och f6ljaktligen inte kan tolkas sa att det avser en grupp godkénda
aktorer som utgor en del av ett selektivt distributionsnit. [*I den svenska sprak-
versionen av direktivet anvinds i artikel 8.2 begreppet omrade i stéllet for territorium.
Overs.anm.]

Savitt avser den andra av de bada mojligheter som ndmnts av Dior kan det konstateras
att det framgér av domstolens rattspraxis att éven om det inte finns nagra tvingande skal
i direktivet eller i gemenskapsrittens allménna principer som hindrar att tjanster som
tillhandahalls inom ramen for detaljhandel omfattas av begreppet tjénster i den mening
som avses i direktivet, krévs det dock att varumairket har registrerats for dessa tjénster
(se, for ett liknande resonemang, dom av den 7 juli 2005 i mal C-418/02, Praktiker Bau-
und Heimwerkermérkte, REG 2005, s. I-5873, punkt 35).

Det finns ingenting i de handlingar som har inkommit till domstolen som gor det
mojligt att faststilla att varumérket Christian Dior sévitt avser det nu aktuella fallet har
registrerats for ndgon som helst tjanst.

Mot bakgrund av det ovan anférda ska den forsta tolkningsfragan besvaras pé foljande
satt: Artikel 8.2 i direktivet ska tolkas pé sa sdtt att en varumirkesinnehavare kan
aberopa de rittigheter som ar knutna till varumérket gentemot en licenstagare som
overtridder en licensbestimmelse som av hénsyn till varumérkets renommé innehéaller
ett forbud mot forséljning till lagprisforséljare av sidana varor som ér i fraga i malet vid
den nationella domstolen, dock enbart under forutsittning att det faststélls att
overtradelsen, med hénsyn till de omstdndigheter som ér for handen i malet vid den
nationella domstolen, &r till skada for den dragningskraft och prestigefyllda framtoning
som ger ndimnda varor en aura av lyx.
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Den andra fragan

Den nationella domstolen har stéllt den andra frégan for att fa klarhet i under vilka
omstdndigheter som en licenstagare som har fort ut varor férsedda med varumérket pa
marknaden, i strid med en bestimmelse i licensavtalet som av hdnsyn till varumarkets
renommé innehéller ett forbud mot forsiljning till lagprisforsaljare, ska anses ha fort ut
varorna utan varumérkesinnehavarens samtycke, i den mening som avses i artikel 7.1
i direktivet.

Copad och kommissionen har gjort géllande att licenstagaren bara kan anses ha fort ut
varorna utan innehavarens samtycke vid en 6vertriddelse av en sddan avtalsbestimmelse
som ingér i upprakningen i artikel 8.2 i direktivet. Dior och den franska regeringen
anser a sin sida att varje overtriadelse av licensavtalet fran licenstagarens sida hindrar
konsumtion av de rittigheter som &r knutna till varumérket.

I syfte att besvara denna fraga erinrar domstolen om att artiklarna 5-7 i direktivet
medfor en fullstindig harmonisering av bestimmelserna rérande de réttigheter som ar
knutna till ett varumérke och att artiklarna sédledes innehaller definitioner av de
rattigheter som tillkommer varumérkesinnehavarna inom gemenskapen (dom av den
16 juli 1998 i mél C-355/96, Silhouette International Schmied, REG 1998, s. 1-4799,
punkterna 25 och 29, och av den 20 november 2001 i de forenade malen C-414/99—
C-416/99, Zino Davidoff och Levi Strauss, REG 2001, s. [-8691, punkt 39).

Enligt artikel 5 i direktivet har varumérkesinnehavaren en ensamritt som ger denne ratt
att hindra tredje man fran att bland annat importera varor som forsetts med
innehavarens varumérke, utbjuda dem till férséljning, féra ut dem pa marknaden eller
lagra dem for dessa andamal. Artikel 7.1 i samma direktiv innehaller ett undantag fran
denna regel, genom att det ddri foreskrivs att varumérkesinnehavarens rattigheter
konsumeras nér varorna har forts ut pA marknaden inom EES, avinnehavaren eller med
dennes samtycke (se domen i de ovanndmnda forenade mélen Zino Davidoff och Levi
Strauss, punkt 40, dom av den 8 april 2003 i mal C-244/00, Van Doren + Q, REG 2003,
s. I-3051, punkt 33, och av den 30 november 2004 i mal C-16/03, Peak Holding,
REG 2004, s. I-11313, punkt 34).
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Varumérkesinnehavarens samtycke, som dr likvirdigt med att denne avstér fran den
ensamritt som foljer av artikel 5 i direktivet, dr séledes avgoérande for att ensamréitten
ska upphora. Samtycket maste darfor uttryckas pé ett satt som med sikerhet aterger
viljan att avstd fran denna ensamritt. En saddan vilja uttrycks normalt genom ett
uttryckligen avgivet samtycke (se, for ett liknande resonemang, domen i de ovan-
nimnda forenade malen Zino Davidoff och Levi Strauss, punkterna 41, 45 och 46).

Det framgér emellertid dven av domstolens réttspraxis att denna ensamriétt i vissa fall
blir foremal f6r konsumtion nér den som salufor varorna och varumérkesinnehavaren
ar ekonomiskt bundna till varandra. Detta dr bland annat fallet i friga om licenstagare
(se, for ett liknande resonemang, dom av den 22 juni 1994 i mal C-9/93, IHT
Internationale Heiztechnik och Danzinger, REG 1994, s. I-2789, punkt 34; svensk
specialutgava, volym 15, s. [-227).

I en sédan situation har licensgivaren ndmligen mojlighet att kontrollera kvaliteten pa
licenstagarens varor genom att i licensavtalet fora in sirskilda bestimmelser genom
vilka licenstagaren forpliktas att folja licensgivarens instruktioner och den sistnimnde
kan sékerstilla att instruktionerna f6ljs.

Enligt domstolens rittspraxis dr en saddan kontrollmdjlighet tillricklig for att
varumdrket ska kunna fylla sin grundldggande funktion, vilken &r, sasom det redan
har erinrats om i punkt 22 ovan, att utgora en garanti for att alla varor som bér
varumdrket har framstéllts under kontroll av ett enda féretag som ansvarar for deras
kvalitet (se, for ett liknande resonemang, domen i det ovannimnda malet IHT
Internationale Heiztechnik och Danzinger, punkterna 37 och 38).

Nar varor som ér forsedda med varumaérket fors ut pa marknaden av en licenstagare ska
detta foljaktligen i princip anses ha skett med varumirkesinnehavarens samtycke, i den
mening som avses i artikel 7.1 i direktivet.
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Harav foljer att varumérkesinnehavaren under sddana foérhallanden, i syfte att gora
gillande sina varumaérkesrattigheter i forhallande till licenstagaren, inte framgangsrikt
kan hdvda att en licenstagare inte har uppfyllt sina skyldigheter enligt licensavtalet.
Diremot innebér licensavtalet inte, i motsats till vad Copad har hivdat, att
varumadrkesinnehavaren ger sitt absoluta och ovillkorliga samtycke till att licenstagaren
for ut varor forsedda med varumérket pd marknaden.

I artikel 8.2 i direktivet foreskrivs namligen uttryckligen att varumérkesinnehavaren
kan &beropa de till varumérket knutna rittigheterna gentemot en licenstagare som
overtrader vissa licensbestimmelser.

Nédmnda bestimmelser finns dessutom, sdsom framgar av svaret pa den forsta fragan,
angivna i en uttémmande uppriakning i samma artikel.

Foljaktligen, och i enlighet med vad generaladvokaten har papekat i punkt 47 i forslaget
till avgorande, dr det endast nér licenstagaren har dvertrdtt en avtalsbestimmelse av
denna karaktir som varumérkesinnehavarens rittigheter inte konsumeras i den
mening som avses i artikel 7.1 i direktivet.

Mot bakgrund av det ovan anférda ska den andra tolkningsfragan besvaras pa foljande
satt: Artikel 7.1 i direktivet ska tolkas pé sa sitt att nédr varor som é&r forsedda med
varumdrket fors ut pd marknaden av en licenstagare i strid med en bestimmelse
i licensavtalet ska varorna anses ha forts ut pd marknaden utan varumérkesinneha-
varens samtycke, om det faststills att avtalsbestimmelsen dr en sddan bestimmelse
som avses i artikel 8.2 i direktivet.
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Den tredje fragan

Den nationella domstolen har stéllt den tredje fragan for att fa klarhet i huruvida
varumdrkesinnehavaren, for det fall prestigevaror har forts ut pd marknaden av
licenstagaren i strid med en bestimmelse i licensavtalet och varorna hérvid anses ha
forts ut pa marknaden med varumaérkesinnehavarens samtycke, med stod av artikel 7.2
idirektivet anda kan dberopa en sddan avtalsbestimmelse i syfte att motsétta sig fortsatt
marknadsforing av varorna.

Dior och den franska regeringen anser att forsaljningen av prestigevaror férsedda med
varumdrket Christian Dior till en lagprisférsiljare som inte ingar i det selektiva
distributionsnétet dr till skada fér varumirkets renommé, vilket kan berittiga
tillimpningen av ndmnda artikel 7.2. Copad och kommissionen har tvirtom gjort
gillande att forsdljningen av sddana varor till lagprisforsiljare inte ar till skada for
varumérkets renommé.

Haérvid erinrar domstolen inledningsvis om att det framgar av den fasta réttspraxis som
redovisats ovan i punkt 19 att anvindningen av adverbet ”sdrskilt” i artikel 7.2
i direktivet visar att fordndring eller férsdmring av varor forsedda med varumérket bara
utgor exempel pa vad som kan utgora skilig grund (se domen i de ovannidmnda
forenade mélen Bristol-Myers Squibb m.fl., punkterna 26 och 39, och domen i det
ovanniamnda mélet Parfums Christian Dior, punkt 42).

Domstolen har redan slagit fast att skada som dsamkas varumaérkets anseende i princip
kan vara skilig grund, i den mening som avses i artikel 7.2 i direktivet, for innehavaren
att motsdtta sig fortsatt marknadsforing av varor som har forts ut pA marknaden i EES,
avinnehavaren eller med dennes samtycke (se domen i det ovanndmnda mélet Parfums
Christian Dior, punkt 43, och av den 23 februari 1999 i mal C-63/97, BMW, REG 1999,
s. [-905, punkt 49).
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Nir en licenstagare séljer varor till en lagprisforsiljare i strid med en sédan
bestémmelse i licensavtalet som &r aktuell i malet vid den nationella domstolen, ska
det foljaktligen goras en avvigning mellan 4 ena sidan det berdttigade intresse som
innehavaren av det varumérke som avses med licensavtalet har av att skyddas mot en
lagprisforsiljare som inte ingar i det selektiva distributionsnétet, och som anvénder
varumdrket i kommersiellt syfte pa ett siatt som kan vara till skada for varumaérkets
renommé, och & andra sidan lagprisforséljarens intresse av att kunna aterforsélja de
ifrdgavarande varorna pa det sitt som dr vedertaget i dennes bransch (se analogt domen
i det ovannamnda malet Parfums Christian Dior, punkt 44).

Om den nationella domstolen finner att forsaljningen fran licenstagaren till tredje man
inte kan medfora forsamring av kvaliteten pa de varumérkesforsedda varorna, och att
licenstagaren saledes ska anses ha fort ut varorna pa marknaden med varumairke-
sinnehavarens samtycke, ankommer det f6ljaktligen pa nidmnda domstol att, med
hénsyn till omstédndigheterna i det enskilda fallet, bedoma huruvida tredje mans
fortsatta marknadsforing av de varumérkesforsedda prestigevarorna, pa det sétt som ar
vedertaget i dennes bransch, ér till skada f6r varumérkets renommé.

Vid denna bedomning ska hinsyn tas till bland annat koparna vid ndmnda
aterforsiljning och, i likhet med vad den franska regeringen har foreslagit, de konkreta
omstidndigheterna vid marknadsféringen av prestigevarorna.

Mot bakgrund av det ovan anfoérda ska den tredje tolkningsfragan besvaras pa foljande
satt: Nér en licenstagare har fort ut prestigevaror pd marknaden i strid med en
bestimmelse i licensavtalet men varorna énda ska anses ha forts ut pa marknaden med
varumairkesinnehavarens samtycke, kan varumérkesinnehavaren med stod av artikel 7.2
i direktivet aberopa en sadan avtalsbestimmelse i syfte att motsétta sig aterforsaljning
av ndmnda varor, dock enbart under forutsittning att det faststills att en sadan
aterforsiljning, med hénsyn till omstdandigheterna i det enskilda fallet, &r till skada for
varumérkets renommé.
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Rittegangskostnader

Eftersom forfarandet i forhéllande till parterna i mélet vid den nationella domstolen
utgor ett led i beredningen av samma maél, ankommer det pa den nationella domstolen
att besluta om réttegéngskostnaderna. De kostnader for att avge yttrande till domstolen
som andra dn ndmnda parter har haft &r inte erséittningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (forsta avdelningen) foljande:

1)

2)

3)

Artikel 8.2 i radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om
tillndrmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar, i dess lydelse enligt
avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsomradet av den 2 maj 1992, ska
tolkas pa foljande sitt: En varumirkesinnehavare kan aberopa de rittigheter
som édr knutna till varumirket gentemot en licenstagare som overtrider en
licensbestimmelse som av hénsyn till varumirkets renommé innehaller ett
forbud mot forséljning till lagprisforsiljare av sadana varor som ér i fraga
i malet vid den nationella domstolen, dock enbart under forutsittning att det
faststills att overtridelsen, med hinsyn till de omstindigheter som ér for
handen i malet vid den nationella domstolen, ir till skada for den dragnings-
kraft och prestigefyllda framtoning som ger nimnda varor en aura av lyx.

Artikel 7.1 i direktiv 89/104, i dess lydelse enligt avtalet om Europeiska
ekonomiska samarbetsomradet, ska tolkas pa foljande sitt: Niar varor som ar
forsedda med varumirket fors ut pa marknaden av en licenstagare i strid med
en bestaimmelse i licensavtalet ska varorna anses ha forts ut pa marknaden
utan varumairkesinnehavarens samtycke, om det faststills att avtalsbestam-
melsen dr en sadan bestimmelse som avses i artikel 8.2 i direktivet.

Nir en licenstagare har fort ut prestigevaror pa marknaden i strid med en
bestimmelse i licensavtalet men varorna dnda ska anses ha forts ut pa
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marknaden med varumirkesinnehavarens samtycke, kan varumirkesinneha-
varen med stod av artikel 7.2 i direktiv 89/104, i dess lydelse enligt avtalet om
Europeiska ekonomiska samarbetsomradet, aberopa en sadan avtalsbestim-
melse i syfte att motsitta sig aterforsiljning av ndmnda varor, dock enbart
under forutsittning att det faststills att en sadan aterforsiljning, med hiansyn
till omstindigheterna i det enskilda fallet, ir till skada for varumirkets
renommé.

Underskrifter

1-3458



