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W Rattsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (tredje avdelningen)

den 19 september 2013 *

"Varumirken — Direktiv 89/104/EEG — Artikel 5 — Samtycke fran varumarkesinnehavare till att en
tredje man anvinder ett kdnnetecken som ar identiskt med varumarket — Samtycket limnat inom
ramen for en 6verenskommelse om uppdelning av rétten att anvdnda varumérket — Mojligheten for
innehavaren att fa uppdelningen av ritten till anvindning att upphora och ater utnyttja ensamrétten till
sitt varumarke”

I mal C-661/11,
angdende en begidran om forhandsavgorande enligt artikel 267 FEUF, framstdlld av Cour de cassation
(Belgien) genom beslut av den 2 december 2011, som inkom till domstolen den 23 december 2011, i
malet
Martin Y Paz Diffusion SA
mot
David Depuydt,
Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV,
meddelar
DOMSTOLEN (tredje avdelningen)
sammansatt av avdelningsordféranden M. Ilesi¢ (referent), domstolens vice ordférande K. Lenaerts,
tillika tillforordnad domare pa tredje avdelningen, samt domarna E. Jarasiinas, A. O Caoimh
och C.G. Fernlund,
generaladvokat: P. Cruz Villalén,
justitiesekreterare: handldggaren V. Tourres,
efter det skriftliga forfarandet och férhandlingen den 10 januari 2013,
med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Martin Y Paz Diffusion SA, genom R. Byl, avocat,

— David Depuydt och Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV, genom P. Maeyaert och S. Lens,
avocats,

* Rattegangssprak: franska.
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— Polens regering, genom B. Majczyna, i egenskap av ombud,

— Europeiska kommissionen, genom F.W. Bulst, T. van Rijn och ]. Hottiaux, samtliga i egenskap av
ombud,

och efter att den 18 april 2013 ha hort generaladvokatens forslag till avgorande,

foljande

Dom

Begidran om forhandsavgorande avser tolkningen av artiklarna 5 och 8 i radets forsta
direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas
varumirkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgdva, omrade 13, volym 17, s. 178), i dess
lydelse enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsomradet av den 2 maj 1992 (EGT L 1,
1994, s. 3) (nedan kallat direktiv 89/104).

Begidran har framstillts i ett mal mellan & ena sidan Martin Y Paz Diffusion SA (nedan kallat Martin Y
Paz), ett bolag bildat enligt belgisk réitt, och a andra sidan David Depuydt och Fabriek van

Maroquinerie Gauquie NV (nedan kallat Fabriek van Maroquinerie Gauquie), ocksa ett bolag bildat
enligt belgisk réatt. Malet ror anvdandningen av de varumérken som innehas av Martin Y Paz.

Tillampliga bestimmelser
Enligt sjitte skélet i direktiv 89/104 "utesluter [direktivet] inte att varumérken underkastas andra
rattsliga bestimmelser dn de varumaérkesrittsliga bestimmelser som finns i medlemsstaterna, t.ex

bestimmelser om illojal konkurrens, skadestidndsansvar eller konsumentskydd”.

Artikel 5 i direktiv 89/104, med rubriken "Rattigheter som &ar knutna till ett varumérke”, hade foljande
lydelse:

”1. Det registrerade varumairket ger innehavaren en ensamrétt. Innehavaren har rétt att forhindra
tredje man, som inte har hans tillstand, att i ndringsverksamhet anvinda

a) tecken som ér identiska med varumirket med avseende pa de varor och tjdnster som ar identiska
med dem for vilka varumaérket dr registrerat,

I artikel 6 i direktivet, med rubriken "Begrénsningar av ett varumarkes réttsverkan”, foreskrivs foljande:
”1. Varumirket ger inte innehavaren rétt att forhindra tredje man att i naringsverksamhet anvianda
a) sitt eget namn eller sin egen adress,

b) uppgifter om varornas eller tjansternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda dndamal, virde, geografiska
ursprung, tidpunkten for framstillandet eller andra egenskaper,

¢) varumirket om det dr nodvéandigt for att ange en varas eller tjdnsts avsedda @ndamal, séarskilt som
tillbehor eller reservdel,

forutsatt att tredje man handlar i enlighet med god afférssed.

2 ECLIL:EU:C:2013:577



10

11

12

13

DOM AV DEN 19.9.2013 — MAL C-661/11
MARTIN Y PAZ DIFFUSION

2. Varumirket ger inte innehavaren rétt att forbjuda tredje man att i nédringsverksamhet anvénda en
dldre réttighet som endast giller i ett avgrdnsat geografiskt omrade om rattigheten erkdnns av den
ifragavarande medlemsstatens lagstiftning samt anvinds inom grénserna for det territorium i vilket
den &r erkand.”

Artikel 7 i direktiv 89/104, i dess ursprungliga lydelse, hade rubriken "Konsumtion av de réttigheter
som ér knutna till ett varumérke” och foljande lydelse:

”1. Ett varumirke ger inte innehavaren ritt att forbjuda anviandningen av varumairket for varor som av
innehavaren eller med hans samtycke har forts ut pa marknaden under varumirket inom
gemenskapen.

2. Punkt 1 ska inte gilla nédr innehavaren har skilig grund att motsitta sig fortsatt marknadsforing av
varorna, sérskilt nir varornas beskaffenhet har fordndrats eller forsimrats efter att de har forts ut pa
marknaden.”

Enligt artikel 65.2 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsomradet av den 2 maj 1992, i forening
med punkt 4 i bilaga XVII till ndamnda avtal, dndrades artikel 7.1 i direktiv 89/104 i dess ursprungliga
lydelse pé sa sdtt att “inom gemenskapen” blev ”i en avtalsslutande part”.

I artikel 8 i direktiv 89/104 foreskrevs foljande:

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

2. Innehavaren av ett varumérke kan aberopa de till varumirket knutna rattigheterna gentemot en
licenstagare som Gvertrader en bestimmelse i licensavtalet ...”

Direktiv 89/104 upphdvdes genom Europaparlamentets och radets direktiv 2008/95/EG av den
22 oktober 2008 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumarkeslagar (EUT L 299, s. 25), vilket
tradde i kraft den 28 november 2008. Med hinsyn till tidpunkten for de faktiska omstandigheterna
ska dock malet vid den nationella domstolen avgoras med tillimpning av direktiv 89/104.

Malet vid den nationella domstolen och tolkningsfragorna

Paul Baquet, ldderhandlare och innehavare av en affirsrorelse med ursprung i ett bolag bildat enligt
belgisk ratt som forsattes i konkurs ar 1989, salde genom ett avtal av den 6 juni 1990 bolagets firma,
ndrmare bestimt "Nathan”, till Martin Y Paz ”for bedrivande av handel med en kollektion av mindre
ladervaror”.

Enligt detta avtal skulle Paul Baquet "behalla dganderitten till namnet for tillverkning av handvéskor”.
Martin Y Paz atog sig att inte dgna sig at illojal konkurrens vad géller tillverkning och distribution av
sadana varor, medan Paul Baquet forsikrade att Martin Y Paz skulle ges ensamritt till namnet
"Nathan” vad giller tillverkning och distribution av mindre lddervaror.

Genom ett avtal av den 2 maj 1995 salde Paul Baquet den del av rorelsen som bedrev verksamhet med
handvéskor till David Depuydt, chef for Fabriek van Maroquinerie Gauquie.

I avtalet preciserades att den berorda affirsrorelsen omfattade Beneluxordmairket Nathan (nedan kallat

ordmirket Nathan), som Paul Baquet hade latit registrera under ar 1991 for varor i klasserna 18 och 25
i Niceoverenskommelsen om internationell Kklassificering av varor och tjanster vid
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varumarkesregistrering av den 15 juni 1957, med é&ndringar och tilligg (nedan kallad
Niceoverenskommelsen). Bland dessa varor ingar artiklar av lider (klass 18) samt kldder och skor
(klass 25).

David Depuydt blev pa sa sdtt innehavare av nimnda ordmarke.

I avtalet av den 2 maj 1995 namndes for ovrigt Paul Baquets atagande gentemot Martin Y Paz att inte
tillverka eller distribuera mindre lddervaror under namnet "Nathan”.

Efter det att avtalet hade ingatts borjade David Depuydt, genom Fabriek van Maroquinerie Gauquie, att
under ordmérket Nathan salufora handvaskor som var forsedda med ett horisontellt utdraget N.

Aven Martin Y Paz forser, alltsedan en tidpunkt som parterna dr oense om, sina varor med ett
horisontellt utdraget N.

I ett fax av den 18 juli 1998 till Fabriek van Maroquinerie Gauquie beklagade sig Martin Y Paz dver att
de tva foretagen inte samarbetade och foreslog att de skulle samordna material- och fargval for varorna
och utbyta kundférteckningar.

Den 14 augusti 1998 lit Martin Y Paz registrera ett Beneluxfigurmérke bestaende av ett horisontellt
utdraget N for varor i bland annat klasserna 18 och 25 i Niceoverenskommelsen (nedan kallat
varumirket N), och ett Beneluxfigurmirke bestdende i en stiliserad variant av ordkdnnetecknet
"Nathan” (nedan kallat figurmérket Nathan).

Sedan ar 2002 anvinder savdl Martin Y Paz som Fabriek van Maroquinerie Gauquie &dven
ordkdannetecknet "Nathan Baume”. Den 24 januari 2002 lat Martin Y Paz registrera detta kdnnetecken
som Beneluxvarumirke for varor i klasserna 18 och 25 i Nicedverenskommelsen (nedan kallat
varumirket Nathan Baume).

Bolagen salde sina varor till varandra (handvaskor och skor tillverkade av Fabriek van Maroquinerie
Gauquie och andra lddervaror tillverkade av Martin Y Paz) och exponerade dem i sina respektive
butiker.

Relationerna mellan foretagen forsamrades alltmer.

Den 24 maj 2005 vickte David Depuydt och Fabriek van Maroquinerie Gauquie (nedan tillsammans
kallade Gauquie) talan mot Martin Y Paz vid Tribunal de commerce de Nivelles och yrkade att
domstolen skulle i forsta hand ogiltigférklara varumirket N, figurmérket Nathan och varumirket
Nathan Baume och i andra hand faststilla att dessa varumérken enbart dr giltiga for mindre
ladervaror.

Genom en dom av den 19 oktober 2006 ogillade Tribunal de commerce de Nivelles ndmnda talan.

Den 11 januari 2007 yrkade Martin Y Paz att ordféranden for Tribunal de commerce de Nivelles skulle
forelagga Gauquie att upphora med anvindningen av kénnetecken som ar identiska med eller liknar
varumérkena N och Nathan Baume for varor i klasserna 18 och 25 i Nicedverenskommelsen. I ett
genkdromal yrkade Gauquie att samma domstol skulle forbjuda Martin Y Paz att anvdnda ndmnda
varumirken jamte alla kdnnetecken som var identiska med eller liknade ordmirket Nathan for
ladervaror med undantag fér mindre ladervaror.

I dom av den 9 maj 2007 ogillade domstolen Martin Y Paz talan och forbjod detta foretag att anvdnda

kidnnetecknen N, Nathan och Nathan Baume i samband med tillverkning eller marknadsforing av
handviéskor som ér identiska med eller liknar de handvéskor som distribueras av Gauquie.
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Bade Martin Y Paz och Gauquie 6verklagade nimnda dom av den 9 maj 2007 till Cour d’appel de
Bruxelles. Gauquie 6verklagade dven den ovan i punkt 24 ndimnda domen av den 19 oktober 2006.

I en dom av den 8 november 2007 slog Cour d’appel de Bruxelles fast att Gauquie inte fick anvénda
kéannetecken som var identiska med eller liknade varumairket N eller varumarket Nathan Baume for
andra varor dn handviskor och skor, samt att Martin Y Paz inte fick anvidnda varumaiarket N,
figurmirket Nathan eller varumirket Nathan Baume for handviaskor och skor. I ovrigt avslog rétten
Gauquies overklagande av domen av den 19 oktober 2006.

Vad giller de réttigheter knutna till varumérkena N och Nathan Baume som tillkommer innehavaren
Martin Y Paz fann Cour d’appel de Bruxelles att detta foretag hela tiden — fram till dess att det
yrkade att ordféranden for Tribunal de commerce de Nivelles skulle utfirda ett forbudsforeldggande —
hade samtyckt till att Gauquie anvinde kannetecken som var identiska med ndmnda varumarken for
handvaskor och skor. Detta samtycke hade for ovrigt forstarkts av Martin Y Paz upprepade forslag till
Gauquie om att de bada foretagen skulle salufora sina varor gemensamt.

Cour d’appel de Bruxelles fann mot bakgrund av dessa omsténdigheter att Martin Y Paz hade gett sitt
“oaterkalleliga samtycke” till att Gauquie anvinde kédnnetecknen i fraga for handviskor och skor.
Genom att yrka forbudsforeldggande med avseende pa sadan anviandning pa sirskilt stringa villkor
hade Martin Y Paz missbrukat ensamritten till sina varumérken. Martin Y Paz skulle dessutom gora
sig skyldigt till illojal konkurrens om det saluférde handvéskor eller skor under dessa varumairken i
den man foretaget skulle dra otillborlig fordel av de investeringar som Gauquie gjort for att gora sina
hogkvalitetsprodukter kdnda. Dessutom skulle detta kunna medféra risk for forvaxling hos
konsumenterna.

Martin Y Paz overklagade den ovan i punkt 28 nimnda domen av den 8 november 2007.

Martin Y Paz medgav att foretaget hade samtyckt till att Gauquie under obestimd tid anvidnde
kénnetecken som var identiska med varumairket N och varumirket Nathan Baume f6r handvaskor och
skor, men gjorde gillande att Cour d’appel de Bruxelles kvalificering av samtycket som "oéterkalleligt”
utgjorde felaktig rattstillaimpning. Enligt Martin Y Paz kunde detta samtycke ndr som helst atertas
ensidigt. Eftersom foretaget inte langre samtyckte till Gauquies anvdndning, kunde dess talan om att
Gauquie skulle forbjudas att anvinda kénnetecken som var identiska med eller liknade Martin Y Paz
varumirken inte pa nagot sitt betraktas som missbruk. I stillet var det fraga om ett legitimt utévande
av foretagets ensamritt till sina varumérken.

Cour d’appel de Bruxelles gjorde sig enligt Martin Y Paz ocksa skyldig till felaktig réttstillampning nar
den slog fast att detta foretag inte fick tillverka och silja vare sig handvéskor eller skor under
varumirkena N och Nathan Baume. Martin Y Paz gjorde hdrvid géllande att de berérda varumérkena
ar registrerade for varuklasser som omfattar bland annat handvéskor och skor. Att forbjuda foretaget
att anvinda sina egna varumirken for dessa varor skulle siledes vara detsamma som att franta
foretaget dess ensamritt.

I en dom av den 2 december 2011 underkdnde Cour de cassation Martin Y Paz argument att ansdkan
om forbudsforelaggande bara var ett uttryck for ensamritten till f6ljd av varumarkena och séledes inte
kunde betraktas som missbruk. Domstolen fann hirvid att Cour d’appel de Bruxelles konstaterande att
Martin Y Paz hade missbrukat sin ensamritt grundade sig inte bara pa att foretaget hade gett sitt
samtycke, utan dven pa de villkor som det hade foresprakat for foreldggandet och pa det underliggande
hdmndmotivet.

ECLIL:EU:C:2013:577 5
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Cour de cassation har daremot fragat sig huruvida Cour d’appel de Bruxelles utan att gora sig skyldig
till felaktig rattstillimpning kunde franta Martin Y Paz mojligheten att &beropa sina varumérken
gentemot Gauquie och mojligheten att sjilv anvinda varumérkena for handvaskor och skor. Den har
saledes i den ovannimnda domen av den 2 december 2011 beslutat att vilandefoérklara malet och
stélla foljande tolkningsfragor till EU-domstolen:

”1) a) Ska artiklarna 5.1 och 8.1 i [direktiv 89/104] tolkas sd, att den ensamratt som ar knuten till
det registrerade varumirket inte lingre kan goras géllande av varumairkesinnehavaren mot
tredje man, for samtliga varor som avses vid registreringen:

— ndr varumirkesinnehavaren under lang tid har delat rétten att anvinda varumérket med
denne tredje man inom ramen for en form av samégande for en del av de avsedda
varorna?

— ndr varumirkesinnehavaren, i samband med denna uppdelning av rétten att anvdnda sig
av varumadrket, gett tredje man sitt oaterkalleliga samtycke till att denne tredje man
anvédnder varumairket for dessa varor?

b) Ska dessa artiklar tolkas sd, att tillimpningen av en nationell bestimmelse — sdsom en
bestimmelse om att innehavaren av en réttighet inte far utnyttja sin réttighet pa ett sitt som
ar att betrakta som vardslost eller som rdattsmissbruk - kan leda till att
varumirkesinnehavaren slutligt férhindras att utnyttja denna ensamritt for en del av de
avsedda varorna? Eller ska dessa artiklar tolkas sd, att denna nationella bestimmelse ska
tillampas pa sa sitt att endast andra sanktionsatgérder kan vidtas mot detta utnyttjande som
ar att betrakta som vardslost eller som réttsmissbruk?

2) a) Ska artiklarna 5.1 och 8.1 i [direktiv 89/104] tolkas si, att den nationella domstolen — d&
innehavaren av ett registrerat varumarke atertar sitt atagande gentemot tredje man att inte
anvdnda varumadrket for vissa varor, och dérigenom sjélv har for avsikt att borja anvidnda sig
av varumdrket igen — &nda slutligt kan forbjuda varumairkesinnehavaren att sjilv borja
anvdnda sig av varumairket igen med motiveringen att varumairkesinnehavaren pa sa sitt
agnar sig at illojal konkurrens, eftersom det skulle innebéra att varumirkesinnehavaren drar
fordel av reklam som tredje man tidigare investerat i for varumaérket, och att det skulle
kunna leda till forvixling hos omsattningskretsen? Eller ska dessa bestimmelser tolkas sa, att
den nationella domstolen ska vidta en annan sanktionsatgird som inte slutligt hindrar
varumérkesinnehavaren fran att borja anvénda sig av varumarket igen?

b) Ska dessa artiklar tolkas sa, att det &r beréttigat att slutligt forbjuda varumérkesinnehavaren
att anvidnda varumirket om tredje man sedan flera ar gjort investeringar for att sprida
kinnedom hos allménheten om de varor med avseende pa vilka tredje man fatt samtycke
fran varumadrkesinnehavaren till att anvdnda varumarket?”

Huruvida begiran om forhandsavgorande kan tas upp till sakprovning

Gauquie anser att tolkningsfragorna ska avvisas eller atminstone omformuleras.

Gauquie har gjort gillande att tvisten mellan detta foretag och Martin Y Paz inte regleras av
direktiv 89/104, utan av den nationella lag som inforlivar direktivet. Eftersom EU-domstolen inte &r
behorig att tolka nationell rétt kan begdran om foérhandsavgorande inte provas.

Under alla omstandigheter skulle ett svar pa tolkningsfragorna vara irrelevant for utgdngen i malet vid

den nationella domstolen. Gauquie har i detta avseende anmairkt att artikel 5 i direktiv 89/104 avser
omfattningen av ensamrdtten till varumérket om samtycke saknas, medan begiran om
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” __o

forhandsavgorande grundar sig pa forekomsten av ett "oaterkalleligt samtycke”. Artikel 8 i samma
direktiv, som avser licenser, har inte heller nagot samband med det nationella malet, eftersom inget
licensavtal finns mellan Martin Y Paz och Gauquie.

Cour de cassations formulering av fragorna ger dessutom intrycket av att Cour d’appel de Bruxelles
helt forbjod Martin Y Paz att utéva ensamritten till sina varumirken, medan foérbudet i sjdlva verket
bara avsag ritten att anvdnda varumérkena for handviaskor och skor.

Europeiska kommissionen har instdimt i Gauquies argumentation angdende att artikel 8 i
direktiv 89/104 ar irrelevant for utgangen i det nationella mélet. Daremot anser den att artikel 5 i
direktivet kan vara relevant d&ven om det nationella maélet framst ska avgoras enligt belgisk civilratt
och regler om illojal konkurrens.

Martin Y Paz och den polska regeringen har inte gjort gillande att begdran om forhandsavgorande ska
avvisas.

Savitt forst och framst avser Gauquies argument att den nationella domstolen egentligen har begart att
EU-domstolen ska tolka nationell ratt genom vilken direktiv 89/104 har inforlivats, konstaterar
EU-domstolen att Gauquie inte har bestritt att nationell lagstiftning eller Beneluxlagstiftning om
varumirken ska tillimpas i enlighet med direktivet om tillndirmningen av medlemsstaternas
varumirkeslagar. Den nationella domstolen har begirt en tolkning av just direktiv 89/104 i syfte att
avgora huruvida Cour d’appel de Bruxelles kunde forbjuda Martin Y Paz att anvénda sina varumérken
for handvéskor och skor och att gora sin ensamritt till dessa varumérken géllande gentemot Gauquie
utan att samtidigt asidosétta direktivet. Under dessa omstdndigheter kan det inte med framgang goras
gillande att begdran om forhandsavgorande har ett annat foremal &n tolkning av unionsrétten (se,
analogt, dom av den 11 september 2003 i méal C-6/01, Anomar m.fl, REG 2003, s. I-8621, punkt 38).

Savitt avser argumentet att artiklarna 5 och 8 i ndmnda direktiv inte dr relevanta for utgangen i det
nationella malet, framgar det av fast rittspraxis att ett sidant argument enbart kan vinna framging
nar det dr uppenbart att den begirda tolkningen inte har nagot samband med de verkliga
omstdndigheterna eller saken i malet vid den nationella domstolen (se, bland annat, dom av den
13 mars 2001 i mal C-379/98, PreussenElektra, REG 2001, s. I1-2099, punkt 39, av den
5 december 2006 i de forenade malen C-94/04 och C-202/04, Cipolla m.fl, REG 2006, s. 1-11421,
punkt 25, samt av den 18 juli 2013 i mal C-414/11, Daiichi Sankyo och Sanofi-Aventis Deutschland,
punkt 35).

Det ér visserligen riktigt, saisom Gauquie har betonat, att artikel 5 i direktiv 89/104 avser anvéndning
av kdnnetecken som ér identiska med eller liknar ett varumairke utan samtycke fran innehavaren. Den
omstiandigheten att den nationella domstolen ndmner att det foreligger ett “oaterkalleligt samtycke”
innebédr dock inte nodvéandigtvis att Martin Y Paz ska anses ha lamnat sitt samtycke till att Gauquie
anviander kdnnetecken som é&r identiska med Martin Y Paz varumiérken och att det saledes i det
nationella malet saknas en av de grundldggande forutsittningarna for att tillimpa regeln i artikel 5 i
direktiv 89/104, nirmare bestamt franvaron av samtycke.

De faktiska omstidndigheter som sammanfattats ovan i punkt 25 skulle tvdartom kunna innebéra att
Martin Y Paz inte langre samtycker till att dess varumarken anvénds pa Gauquies varor.

Det framgar dessutom av beslutet om hinskjutande att Cour de cassation genom att anvénda uttrycket
"oaterkalleligt samtycke” har ateranvant Cour d’appel de Bruxelles ordval. Syftet med detta har varit att
papeka dels att Martin Y Paz, inom ramen for en 6verenskommelse om att pa obestimd tid dela upp
ritten till anvidndning, atog sig att inte motsitta sig att Gauquie for handviaskor och skor anvinde
kéannetecken som var identiska med Martin Y Paz varumirken, dels att detta atagande inte ensidigt
kunde étertas, eller atminstone inte atertas pa ett satt som innebar missbruk, som i det aktuella fallet.
Genom att anvdnda uttrycket i begdran om forhandsavgorande forefaller Cour de cassation sédlunda

ECLIL:EU:C:2013:577 7



47

48

49

50

51

52

53

54

DOM AV DEN 19.9.2013 — MAL C-661/11
MARTIN Y PAZ DIFFUSION

indikera att Martin Y Paz har atertagit sitt samtycke pa ett otillborligt satt. Anvéandningen av uttrycket i
fraga innebdr inte att det dr uppenbart att artikel 5 i direktiv 89/104 saknar samband med saken i det
nationella malet.

Den omstdndigheten att formuleringen av tolkningsfragorna ger intrycket av att det nationella maélet
ror en atgird som innebdr att varumirkesinnehavaren forbjuds att alls utdva ensamritten till
varumirkena, medan forbudet i sjdlva verket enbart avser utovande av ensamritten sdvitt avser vissa
varor, innebdr inte heller att begdran om forhandsavgorande ska avvisas. Det riacker att omformulera
tolkningsfragorna.

Savitt avser artikel 8 i direktiv 89/104 konstaterar EU-domstolen emellertid att det inte dr nodvéandigt
att tolka denna artikel, som ror licenser, for att det nationella mélet ska kunna avgdras. Den
omsténdigheten, som betonats av Gauquie och kommissionen, att forhallandet mellan parterna i det
nationella malet aldrig har reglerats genom nagon licens anges i begiran om forhandsavgorande. Som
svar pa en fraga fran EU-domstolen under det muntliga forfarandet har Martin Y Paz dessutom
bekraftat att sa ar fallet. Martin Y Paz har anfort att 6verenskommelsen mellan detta foretag och
Gauquie om gemensam saluforing av varorna "Nathan” och uppdelning av ritten att anvdnda de
diarmed sammanhdngande varumairkena skulle kunna liknas vid ett slags licensavtal, men medgett att
det i realiteten inte var fraga om nagot sadant.

Av det ovan anforda foljer att begdran om forhandsavgorande ska avvisas i den del den avser
tolkningen av artikel 8 i direktiv 89/104 och provas i ovriga delar.

Provning av tolkningsfragorna

Den nationella domstolen har stéllt tolkningsfragorna, vilka ska provas tillsammans, for att fa klarhet i
huruvida artikel 5 i direktiv 89/104 utgor hinder for att en varumérkesinnehavare — vilken, inom ramen
for en overenskommelse med tredje man om uppdelning av ritten till anvindning av innehavarens
varumérken, har samtyckt till att denne tredje man anvander kidnnetecken som dr identiska med
varumadrkena for vissa varor i de klasser for vilka varumirkena &r registrerade och vilken senare vill
forbjuda nimnda anvdndning — frantas alla mojligheter att gora ensamritten till ndimnda varumérken
gillande gentemot nimnda tredje man och att sjalv utova ensamritten for varor som ar identiska med
tredje mannens varor.

Martin Y Paz anser att artikel 5 i direktiv 89/104 utgér hinder for att innehavaren frantas ndmnda
mojligheter, eftersom detta skulle innebdra att ensamrétten till de berorda varumirkena blir
innehallslos. De enda tillatna begrédnsningarna av ensamrétten dr de som anges i artiklarna 6 och 7 i
direktiv 89/104.

Gauquie har dédremot gjort géllande att ensamritten till ett varumirke dven begrdnsas av den i
nationell rétt foreskrivna principen att innehavaren av en réttighet inte far utéva den pa ett sitt som
innebdr missbruk eller &r illojalt. Det &r saledes forenligt med artikel 5 i direktiv 89/104 att franta
innehavaren mojligheterna i fraga.

Den polska regeringen och kommissionen anser att denna princip visserligen begrinsar ensamritten
till varumérket, men att den inte far medfora ett slutligt hinder att utéva ensamritten. Den polska
regeringen anser dessutom att det i ett sddant mal som det nationella ska prévas huruvida den
anvindning som varumérkesinnehavaren vill forbjuda riskerar att skada nagon av varumdirkets
funktioner.

Domstolen erinrar forst och framst om att artiklarna 5-7 i direktiv 89/104 medf6ér en fullstindig

harmonisering av bestimmelserna rérande de rattigheter som &r knutna till ett varuméirke och att
artiklarna saledes innehaller definitioner av de rittigheter som tillkommer varumérkesinnehavarna
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inom Europeiska unionen (se, bland annat, dom av den 20 november 2001 i de forenade
malen C-414/99-C-416/99, Zino Davidoff och Levi Strauss, REG 2001, s. I-8691, punkt 39, av den
3 juni 2010 i mal C-127/09, Coty Prestige Lancaster Group, REU 2010, s. I-4965, punkt 27, och av den
22 september 2011 i mal C-482/09, Budéjovicky Budvar, REU 2011, s. I-8701, punkt 32).

Med forbehall for de sdrskilda fall som regleras av artikel 8 och foljande artiklar i ndimnda direktiv, kan
en nationell domstol inte inom ramen for ett mal om utovande av ensamritten till ett varumirke
begriansa denna réttighet mer én vad som foljer av artiklarna 5-7 i direktiv 89/104.

Det ér for det forsta utrett att ingen av de begrénsningar som anges i artikel 6 i direktiv 89/104 &r
relevant i en situation som den i det nationella malet.

For det andra innebér visserligen ett sadant samtycke som det som tilliter Gauquie att anvanda
kdnnetecken som &r identiska med Martin Y Paz varumirken for handviskor och skor att
ensamrétten konsumeras i den mening som avses i artikel 7 i direktivet. Detta giller dock enbart for
de exemplar av varan som for forsta gangen har forts ut pa marknaden inom Europeiska ekonomiska
samarbetsomradet (EES) av den till vilken innehavaren har gett sitt samtycke (se, for ett liknande
resonemang, dom av den 1 juli 1999 i mal C-173/98, Sebago och Maison Dubois, REG 1999, s. 1-4103,
punkterna 19 och 20, samt domen i det ovanndmnda malet Coty Prestige Lancaster Group, punkt 31).
Det foljer av denna rattspraxis och av lydelsen av artikel 7 i direktivet att en tredje man som fatt
samtycke, och saledes kan dra fordel av konsumtionen av ensamritten med avseende pa alla de
exemplar av varan som omfattas av samtycket och som tredje mannen for ut pa marknaden i EES,
inte langre kan dra fordel av en sadan konsumtion nér samtycket val upphort.

Vad for det tredje géller de begransningar av ensamrétten som med nodviandighet foljer av artikel 5 i
direktiv 89/104 som sadan, foljer det av fast rittspraxis att ensamritten enligt denna artikel syftar till
att ge varumairkesinnehavaren mojlighet att skydda de sérskilda intressen vederborande har i egenskap
av innehavare av varumaérket, ndrmare bestimt att sikerstélla att varumérket kan fylla sina egentliga
funktioner. Utovandet av denna rittighet &dr saledes forbehallen fall i vilka tredje mans anvandning av
ett kdnnetecken skadar eller kan skada nagon av varumaérkets funktioner. Bland dessa finns inte bara
varumirkets grundldggande funktion att garantera konsumenterna varans eller tjénstens ursprung,
utan &ven Ovriga funktioner sdsom att garantera varornas eller tjansternas kvalitet samt
kommunikations-, investerings- och reklamfunktionerna (se, for ett liknande resonemang, domen i det
ovan nidmnda malet Budéjovicky Budvar, punkt 71 och dér angiven rittspraxis, samt dom av den
22 september 2011 i mal C-323/09, Interflora och Interflora British Unit, REU 2011, s. 1-8625,
punkterna 32—41).

I det aktuella fallet skulle den ensamrétt som ér knuten till Martin Y Paz varumirken och som detta
foretag nu vill utéva kunna omfattas av den situation som avses i artikel 5.1 a i direktiv 89/104,
narmare bestdmt att en varumérkesinnehavare motsitter sig att en tredje man utan innehavarens
samtycke anviander ett kdnnetecken som dr identiskt med varumairket for varor som ar identiska med
dem for vilka varumarket ar registrerat.

Det ankommer pé den nationella domstolen att prova huruvida det verkligen ska anses att Gauquie,
alltsedan Martin Y Paz uttryckte sin vilja att utova sin ensamrétt gentemot Gauquie, har anvint
kdnnetecken som dr identiska med Martin Y Paz varumirke utan foretagets samtycke. Om den
nationella domstolen finner att sa &r fallet ska den, i enlighet med vad som angetts ovan i punkt 58,
beddma huruvida anvdndningen under omstidndigheterna i forevarande fall skadar eller kan skada
nagon av de aktuella varumérkenas funktioner. Om sadan skada eller risk for skada bedoms foreligga
ska Martin Y Paz anses ha frantagits mojligheten att gora sin ensamritt géillande gentemot Gauquies
anviandning i storre utstrickning dn vad som foOljer av begransningarna i artiklarna 5-7 i
direktiv 89/104.
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Sasom bekriftas av hanvisningen i sjatte skalet i direktiv 89/104 till nationell skadestandsritt, kan en
nationell domstol visserligen adoma en varumirkesinnehavare en sanktionsitgird eller
skadestandsskyldighet for uppkommen skada nér den finner att innehavaren pa ett otillborligt sétt har
atertagit sitt samtycke till att en tredje man anvénder kdnnetecken som dr identiska med innehavarens
varumdrken. Som den polska regeringen och kommissionen har gjort gillande och som
generaladvokaten har anfort i punkterna 78-83 i sitt forslag till avgorande, kan den omstédndigheten
att ett sadant beteende konstateras emellertid inte fa till f6ljd att det genom ett domstolsavgorande
beslutas att uppdelningen av ritten till anvdndning av varumairkena ska fortsdtta under obestaimd tid
om de berorda foretagen inte lingre har en gemensam vilja att upprétthalla en sddan uppdelning av
ritten till anvdndning.

Med hénsyn till det ovan anforda ska tolkningsfragorna besvaras sa, att artikel 5 i direktiv 89/104 utgor
hinder for att en varumérkesinnehavare — vilken, inom ramen for en 6verenskommelse med tredje man
om uppdelning av rétten till anvindning av innehavarens varumairken, har samtyckt till att denne tredje
man anvidnder kidnnetecken som dr identiska med varumirkena for vissa varor i de klasser for vilka
varumirkena é&r registrerade och vilken inte lingre samtycker till anvdndningen - fréntas alla
mojligheter att gora ensamritten till ndimnda varumairken géllande gentemot nimnda tredje man och
att sjalv utéva ensamrétten for varor som ér identiska med tredje mannens varor.

Rittegangskostnader

Eftersom forfarandet i forhallande till parterna i malet vid den nationella domstolen utgor ett led i
beredningen av samma mal, ankommer det pa den nationella domstolen att besluta om
rattegangskostnaderna. De kostnader for att avge yttrande till domstolen som andra én ndmnda parter
har haft ar inte ersdttningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (tredje avdelningen) foljande:

Artikel 5 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, utgor hinder for att en varumirkesinnehavare — vilken,
inom ramen for en 6verenskommelse med tredje man om uppdelning av ritten till anvindning
av innehavarens varumirken, har samtyckt till att denne tredje man anvinder kidnnetecken som
ar identiska med varumirkena for vissa varor i de klasser for vilka varumirkena édr registrerade
och vilken inte lingre samtycker till anvindningen - frantas alla mojligheter att gora
ensamritten till nimnda varumirken gillande gentemot nimnda tredje man och att sjilv utéva
ensamritten for varor som ér identiska med tredje mannens varor.

Underskrifter
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