COPAD

FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT
JULIANE KOKOTT
foredraget den 3 december 2008*

I — Inledning

1. I detta mél uppkommer for forsta gdngen
fragan om inverkningarna av ett licensavtal pa
konsumtionen av varumérkesritten. Det ska
undersokas i vilken utstrickning varumérkes-
innehavaren kan motsétta sig att de varor som
ar forsedda med varumirket &verlats till
lagprisbutiker trots att det enligt licensavtalet
uttryckligen dr forbjudet for licenstagaren att
bedriva forséljning till lagprisbutiker. Det ar
framfor allt frdga om huruvida och eventuellt
under vilka omstiandigheter en varas anseende
som lyxvara ska betraktas som kvalitetsegen-
skap.

II — Tillimpliga bestimmelser

2. Avgorande dr radets forsta direk-
tiv 89/104/EEG av den 21 december 1988
om tillndrmningen av medlemsstaternas va-
rumdrkeslagar. ?

1 — Originalsprak: tyska.

2 — EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgava, omridel3,
volym 17, s 178, senast dndrad genom bilaga XVII till EES-
avtalet, EGT 1994, L 1, s. 482.

3. I artikel 7 regleras konsumtion av de
rattigheter som dr knutna till ett varumarke
enligt foljande:

1. Ett varumirke ger inte innehavaren ratt
att forbjuda anvéndningen av varumarket for
varor som av innehavaren eller med hans
samtycke har forts ut pa marknaden under
varumairket inom gemenskapen.

2. Punkt 1 skall inte gélla ndr innehavaren har
skalig grund att motsitta sig fortsatt mark-
nadsforing av varorna, sdrskilt nir varornas
beskaffenhet har foréndrats eller forsamrats
efter att de har forts ut pd marknaden.”

4. 1 artikel 8 faststills verkningarna av
licenser for anvindning av varumérken
enligt foljande:

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

2. Innehavaren av ett varumirke kan dberopa
de till varumairket knutna rattigheterna gent-
emot en licenstagare som Overtrider en
bestimmelse i licensavtalet med avseende pa
licensens giltighetstid, den av registreringen
skyddade formen under vilken varumaérket far
anvindas, arten av de varor eller tjénster for
vilka licensen &r utfirdad, omrédet inom
vilket varumarket far anvéndas eller kvaliteten
pa de av licenstagaren tillverkade varorna eller
tillhandahallna tjansterna.”

III — Bakgrund, malet vid den nationella
domstolen och tolkningsfragorna

5. Bolaget Christian Dior couture SA (nedan
kallat bolaget Dior) ingick den 17 maj 2000 ett
avtal om varumdrkeslicens med bolaget
Société industrielle de lingerie (nedan kallat
SIL) for tillverkning och distribution av
korsetter av varumérket Christian Dior.
I artikel 8.2 femte stycket i avtalet anges att
"i syfte att varumirket alltjamt ska vara
vilkdnt och étnjuta gott anseende forpliktar
sig licenstagaren att inte bedriva forséljning
till grossister, sammanslutningar, forséljare av
reavaror, postorderforetag, genom dorr- eller
hemforséljning, savida det inte foreligger ett
foregaende skriftligt samtycke fran licensgi-
varen, och licenstagaren ska vidta alla atgarder
for att forma sina distributorer eller detalj-
handlare att iaktta denna bestimmelse”.
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6. Av handlingarna i malet framgér att ett
konkursforfarande inleddes mot SIL den
14 november 2001.

7. Bolaget SIL har dérefter till bolaget Copad
International (nedan kallat bolaget Copad), en
forsdljare av reavaror, salt varor som dar
forsedda med det varumirke som omfattas
av licensavtalet. Bolaget Copad har sélt en del
av varorna vidare till tredje man. Bolaget Dior
har stamt bolagen SIL och Copad for varu-
markesintrang.

8. Cour dappel de Paris konstaterade att
bolaget SIL inte hade gjort intrang i varumaér-
kesrittigheter genom forsdljningarna till
bolaget Copad. Cour d’appel slog emellertid
fast att dessa forsdljningar inte hade lett till
konsumtion av bolaget Diors varumarkesrat-
tigheter. Eftersom Dior fortfarande kan
aberopa de till varumérket knutna rattighe-
terna forordnade Cour d’appel om atgiarder
gentemot Copad, i form av forbud, beslag och
destruktion av verksamheten.

9. Copad och Dior 6verklagade domen till
Cour de Cassation som har stillt foljande
tolkningsfragor till domstolen:

”1. Ska artikel 8.2 i radets forsta direk-
tiv 89/104/EEG av den 21 december 1988
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om tillndrmningen av medlemsstaternas
varumirkeslagar tolkas sa, att inneha-
varen av ett varumirke kan &beropa de
till varumirket knutna rittigheterna
gentemot en licenstagare som Gvertrider
en bestimmelse i licensavtalet som, av
hénsyn till varumarkets anseende, inne-
haller ett forbud mot oOverlatelse till
lagprisbutiker?

2. Ska artikel 7.1 i det ovannidmnda direk-
tivet tolkas sa, att varor som en licens-
tagare for ut pd marknaden inom Euro-
peiska ekonomiska samarbetsomradet
under ett visst varumarke i strid med en
bestammelse i licensavtalet som, av
hénsyn till varumérkets anseende, inne-
haller ett forbud mot overlatelse till
lagprisbutiker ska anses ha forts ut pa
marknaden utan varuméirkesinnehava-
rens samtycke?

3. Kan varumirkesinnehavaren, vid ne-
kande svar, med stod av artikel 7.2 i
samma direktiv &beropa en sddan be-
stimmelse for att motsitta sig fortsatt
marknadsforing av varorna?”

10. Copad, Dior, Republiken Frankrike och
kommissionen har avgivit skriftliga yttranden
och deltagit i den muntliga forhandlingen den
19 november 2008.

IV — Rittslig bedomning

11. Tre parter deltar i mélet vid den natio-
nella domstolen. De har delvis ingétt avtal
med varandra. Dior har ingétt ett licensavtal
med SIL och SIL har i sin tur salt varor till
Copad. Begiran om forhandsavgorande avser
emellertid inte de réttigheter som foljer av
avtalet mellan parterna utan de réttigheter
som &r knutna till det varumérke som Dior
innehar. Dérvid avser den forsta fragan de
rattigheter som Dior har enligt varumarkes-
ritten gentemot SIL, den andra och den tredje
fragan avser daremot sadana rittigheter gent-
emot Copad.

12. Svaret dr i avgorande man beroende av
licensavtalets inverkningar pa rétten till varu-
mairket. De aktuella bestimmelserna, det vill
sdgaartiklarna8.2,7.1 och7.2idirektiv89/104,
ska séledes inte undersokas och tolkas var for
sig. Det ska i stillet sdkerstéllas att de till
varumarket knutna rattigheter som varumér-
kesinnehavaren har inte i onédan striacker sig
langre gentemot allménheten dn gentemot
licenstagaren.
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A — Den forsta fragan

13. Med den forsta frigan vill Cour de
Cassation fa klarhet i om SIL genom forsalj-
ningen av varorna till Copad har gjort sig
skyldig till intrang i Diors varumarkesratt.

14. Vad rittigheter enligt varumarkesrétten
har for relevans i forevarande fall star inte
klart vid ett forsta paseende, eftersom det ar
uppenbart att licensavtalet har asidosatts.
Dock kan det ténkas vara s, att rattigheterna
enligt licensavtalet inte ger nagot tillfredsstél-
lande skydd i licenstagarens konkursforfa-
rande. Fragan huruvida SIL i egenskap av
licenstagare genom ett handlande som star
i strid med avtalet samtidigt kan gora sig
skyldig till intrang i varumarkesrétten regleras
i artikel 8.2 i direktiv 89/204-.

15. De rittigheter som ér knutna till varu-
mirket framgar av artikel 5 i direktiv 89/104.
Varumirkesinnehavaren har enligt denna
bestimmelse ensamritt att hindra tredje
man att bland annat importera varor som
forsetts med hans varumirke, att utbjuda
dessa till forsdljning, att fora ut dem pa
marknaden eller att inneha dem i dessa

syften.

3 — Dom av den 30 november 2004 i méal C-16/03, Peak Holding
(REG 2004, s. I-11313), punkt 34.
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16. Ett licensavtal gor det mojligt for licens-
tagaren att anvinda varumirket for de
andamal som anges i avtalet. Man skulle
kunna anta att licensgivaren diaremot kan
gora géllande sin varumarkesritt till fullo om
licenstagaren anviander varumdrket i strid
med licensavtalet.

17. Artikel 8.2 i direktiv 89/104 innehéller
emellertid en annan bestimmelse. I denna
bestimmelse anges namligen sérskilda Gver-
tradelser av klausulerna i ett licensavtal
avseende vilka innehavaren av ett varuméirke
kan &beropa de till varumairket knutna rattig-
heterna gentemot licenstagaren.

“Innehavaren av ett varumirke kan aberopa
de till varumarket knutna réttigheterna gent-
emot en licenstagare som Overtrdder en
bestimmelse i licensavtalet med avseende pa
licensens giltighetstid, den av registreringen
skyddade formen under vilket varumérket far
anvindas, arten av de varor eller tjanster for
vilka licensen &r utfirdad, omradet inom
vilket varumairket far anviandas eller kvaliteten
péa de av licenstagaren tillverkade varorna eller
tillhandahallna tjansterna.”
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18. Parterna &r visserligen ense om att ingen
av dessa klausuler uttryckligen omfattar
forbudet mot Overlételse till forsiljare av
reavaror. Dior har emellertid foreslagit att
denna forteckning 6ver klausuler inte ska
betraktas som uttommande eller att forbudet
mot Overlatelse ska inbegripas i en av de
ndmnda bestimmelserna.

19. Dior kréver i princip att artikel 8.2
i direktiv 89/104 ska tolkas extensivt for att
skydda de immateriella réttigheter som ar
foremal for licensavtalet. Denna uppfattning
finner stod i bestimmelsens ordalydelse,
eftersom det &r tal om en Gvertréidelse av "en
bestimmelse i licensavtalet”, som gor det
mojligt att gora gallande rattigheter som ar
knutna till varumairket. Att forteckningen ar
ofullstdndig framgér dven av den omstéindig-
heten att det inte framggr i vilken man angiven
kvantitet av de varor som far forses med
varumiérket och marknadsforas far over-
skridas.

20. Genom det sistndmnda argumentet vill
Dior mojligen gora gillande att kvantitativa
begransningar i licensavtalet i vart fall ar
verksamma enligt varumirkesriatten. Denna
uppfattning som emellertid inte finner nagot
stod i artikel 8.2 i direktiv 89/104 dr emellertid
inte tvingande.* Detta behover slutligen inte
heller avgoras i forevarande fall.

4 — Kommissionen har i detta sammanhang naimnt domen av den
1 juli 1999 i méal C-173/98, Sebago och Maison Dubois
(REG 1999, s.1-4103), men denna dom avser inte tolkningen av
artikel 8.2 i direktiv 89/104, utan artikel 7.1.

21. Darutover stoder sig Diors argumenta-
tion i dess helhet pa en ofullstindig lidsning av
artikel 8.2 i direktiv 89/104. Sasom Copad,
Frankrike och kommissionen med rétta har
betonat har upprikningen av de enskilda
klausulerna inte formulerats som exempel.
Varumirkesinnehavaren kan enligt artikel 8.2
dérfor inte dberopa de till varumirket knutna
rittigheterna vid godtyckliga 6vertradelser av
licensavtalet. Detta giller i stéllet endast for
overtradelser avseende de punkter som ut-
tryckligen angetts.

22. Det ska foljaktligen undersokas om
forbudet mot 6verlitelse omfattas av en av
de klausuler som anges i artikel 8.2 i
direktiv 89/104.

23. For det forsta anser Dior att férbudet mot
overlatelse till lagprisbutiker utgér en klausul
avseende det omrade inom vilket varumérket
far anvédndas. Denna klausul foreskrivs for de
fall att licenstagare ges befogenhet att bedriva
forsdljning inom vissa omraden. Begrins-
ningen av forsdljningen till vissa omriden
utgor endast ett sérskilt fall.
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24. Denna uppfattning dr emellertid felaktig
igrunden. Artikel 8.2 i direktivet omfattar inte
varje Overtrddelse mot territoriella begréns-
ningar av anvdndningen av ett varumdirke,
utan, sdsom kommissionen har betonat,
endast ett asidosittande av klausuler vad
gdller det omrade inom vilket varumérket far
anvéindas. Det framgar emellertid inte i fore-
varande fall att SIL har anvéant varumairket pa
varor utanfor det omridde som anges i licen-
savtalet.

25. For det andra forbinder Dior och
mojligen dven Cour de cassation foérbudet
mot Overlatelse med en klausul avseende
kvaliteten pa de av licenstagaren tillverkade
varorna eller tillhandahéllna tjansterna. Detta
dar en annan av de klausuler som anges
i artikel 8.2 i direktiv 89/104 avseende vilken
de rattigheter som &r knutna till varumarket
kan aberopas.

26. Sdsom Copad med ritta har anfort och
i motsats till vad Dior har havdat kan forsalj-
ningen av varor inte betraktas som en tjinst
i denna mening. Kvaliteten pa tjansten &r
endast av betydelse nédr licensavtalet avser
tillhandahallandet av en tjinst.* Det aktuella
forbudet mot Gverlatelse avser diremot varor
som har forsetts med varumérket.

5 — Séasom till exempel i dom av den 7 juli 2005 i mal C-418/02,
Praktiker Bau- und Heimwerkermirkte (REG 2005, s. [-5873).
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27. Denna hypotes anknyter i stillet till den
omstindigheten att varumérket Dior for-
knippas med lyxvaror som vanligtvis inte
distribueras av lagprisbutiker. Den innebér
att denna distributionsform kan leda till att
varans egenskap av lyxvara ifragasiitts och
dess kvalitet forsamras.

28. Attbegreppet kvalitet anvéndsiartikel 8.2
i direktiv 89/104 pekar pa en central funktion
hos varumarket. Det ska utgora en garanti for
att alla produkter som bar det har framstillts
under kontroll av ett enda foretag som
ansvarar for deras kvalitet. ©

29. Innehavaren av ett varumérke ska saledes
genom artikel 8.2 i direktiv 89/104 kunna
sakerstilla kvaliteten p& de varor som é&r
forsedda med hans varumiérke. Sasom
kommissionen med fog har gjort gillande
ror det sig foljaktligen om en situation dar
licenstagaren har forsett andra varor med
varumaérket én de som avtalats i licensavtalet.

30. Hénvisningen till tillverkningen talar for
att kvaliteten pd varor endast ska anses syfta
pé de egenskaper som varor erhaller genom
tillverkningsprocessen. Vad giller foreva-

6 — Dom av den 17 oktober 1990 i mal C-10/89, HAG GF
(REG 1990, s. I-3711; svensk specialutgiva, volym 10, s. 521),
punkt 13, av den 11 november 1997 i mal C-349/95, Loen-
dersloot (REG 1997, s. 1-6227), punkt 22, av den
29 september 1998 i mal C-39/97, Canon (REG 1998,
s. [-5507), punkt 28, och av den 18 juni 2002 i mal C-299/99,
Philips (REG 2002, s. I-5475), punkt 30.
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rande licensavtal skulle man séaledes till
exempel kunna tdnka sig fallet att material
av samre kvalitet anvinds. Kvalitetsforsam-
ringar som beror pa distributionsmetoden
skulle ddremot omfattas.

31. Vad giller lyx- eller prestigevaror é&r
emellertid vanligtvis &ven varans anseende
avrelevans for dess kvalitet, i den mening som
avses i artikel 8.2 i direktiv 89/104. Oberoende
av de andra egenskaperna hos varan kan ett
forringande av varumérkets anseende leda till
att varorna inte ldngre pd samma sitt anses
som lyx- eller prestigevaror. For denna grupp
av varor kan saledes distributionsformer som
skadar deras anseende samtidigt innebdra att
deras kvalitet ifragastts.

32. Varje mojlig skada av ett varumirkes
anseende kan emellertid inte innebéra att
kvaliteten pa en vara som dven kénnetecknas
av sitt anseende samtidigt ifragasétts. Den
distributionskanal genom vilken en vara séljs
ar namligen normalt inte ldngre utan vidare
urskiljbar i efterhand.” En distributionsform
som inte paverkar pa ett sitt som kan urskiljas
pé varje exemplar av varan kan darfor endast
skada kvaliteten pa detta exemplar i den man
som distributionen skadar anseendet pé alla
exemplar som é&r forsedda med detta varu-
maérke och pa samma sitt.

7 — Annat giller till exempel i fraga om varor som ges sérskild
mirkning, till exempel returvaror.

33. Det forefaller mojligt att varumérket
Diors anseende skadas gravt ndr varumarkes-
forsedda varor i stora méngder erbjuds till
forsaljning till fordelaktiga priser av flera
lagprisbutiker, sérskilt nir detta sker med
motsvarande publicitet. Konsumenterna
skulle kunna fi intrycket att de varor som &r
forsedda med detta varumairke inte ldngre ar
sd exklusiva som tidigare. Erbjuds sadana
varor didremot endast till forsiljning genom
en lagprisbutik i enskilda fall s& behover detta
inte paverka varans anseende.

34. Sasom dessutom framgar av redogorel-
serna nedan avseende artikel 7.2 i direk-
tiv 89/104 ger denna extensiva tolkning av
begreppet kvalitet inte varumérkesinneha-
varen mer langtgaende varumaérkesrelaterade
rittigheter mot tredje man &n mot licenst-
agaren. Genom artikel 7.2 ger ndmligen
varumirkesrdtten en ritt att motsétta sig
forsdljningen av varan om varumaérkets anse-
ende gravt skadas dérigenom. ®

35. Om och i vilken utstrackning en viss
distributionsform, sarskilt forevarande distri-
bution genom en lagprisbutik, verkligen
innebér att en varas anseende skadas och
varans kvalitet samtidigt forsamras, ar en
fraga om bedémningen av de faktiska omstén-
digheterna. Denna fraga méste bedomas av
den domstol som dr behorig att faststdlla de
faktiska omstdndigheterna med beaktande av
omstindigheterna i mélet.

8 — Se nedan, punkt 59 och f6ljande punkt.
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36. Det aktuella forbudet i licensavtalet att
sdlja de varumérkesforsedda varorna till vissa
aterforsiljare dr endast av begransad betydelse
for denna faktiska provning. Av detta forbud
framgar huvudsakligen att parterna till licen-
savtalet vid den tidpunkt da de ingick avtalet
ansag att distributionsformen var av betydelse
for varumirkets anseende. Huruvida denna
bedomning ar korrekt kraver emellertid
ytterligare utredning i det omtvistade fallet.

37. Artikel 8.2 i direktiv 89/104 ska folj-
aktligen tolkas sa, att innehavaren av ett
varumirke kan aberopa de till varumarket
knutna rattigheterna gentemot en licensta-
gare, eftersom denna asidositter en bestdm-
melse i licensavtalet som innehaller ett forbud
mot Overlatelse av varor till lagprisbutiker nar
denna oOverlitelse innebdr att varumérkets
anseende skadas i en sadan utstrickning att
varornas kvalitet ifragasitts.

B — Den andra fragan

38. Den andra frigan avser den eventuella
konsumtionen av varumérkesrétten. Cour de
Cassation vill fa klarhet i huruvida artikel 7.1
idirektiv 89/104 ska tolkas s§, att varor som en
licenstagare for ut pad marknaden under ett
visst varumairke i strid med en bestimmelse
i licensavtalet som innehaller ett forbud mot
overlatelse till lagprisbutiker ska anses ha forts
ut pd marknaden utan varumairkesinnehava-
rens samtycke.

1-3432

39. Det bor erinras om att varumarkesinne-
havaren enligt artikel 5 i direktiv 89/104 har
ensamritt att hindra tredje man att bland
annat importera varor som forsetts med hans
varumirke, att utbjuda dessa till férsiljning,
att fora ut dem pa marknaden eller att inneha
dem i dessa syften. Artikel 7.1 innehéller ett
undantag fran denna regel genom att det dari
foreskrivs att varumérkesinnehavarens réttig-
heter konsumeras nér varorna har forts ut pa
marknaden av varumirkesinnehavaren eller
med hans samtycke.®

40. Dior har inledningsvis med rétta anfort
att varorna dnnu inte hade forts ut pa
marknaden genom licensavtalet om anvéind-
ningen av varumérket av SIL. I detta avtal
regleras ddremot huruvida SIL kan féra ut
varorna pa marknaden. En konsumtion av
varumaérkesratten kan endast ske i friga om de
exemplar av varorna som faktiskt har forts ut
pd marknaden. Dessa exemplar existerade
emellertid inte nér licensavtalet ingicks.
Licensavtalet innebdr saledes inte att varu-
mairkesritten konsumeras.

41. Varumirkesratten kan ha konsumerats
i forevarande fall genom att SIL sélde de
aktuella varorna till Copad. Genom licensav-
talet samtyckte ndmligen varumérkesinneha-

9 — Se dom av den 20 november 2001 i de forenade
malen C-414/99-C-416/99, Zino Davidoff och Levi Strauss
(REG 2001, s. 1-8691), punkt 40, av den 8 april 2003
i mél C-244/00, Van Doren + Q (REG 2003, s. 1-3051),
punkt 33, och domen i malet Peak Holding (ovan fotnot 3),
punkt 34.
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varen Dior till att SIL distribuerar dessa
varor. 1

42. T licensavtalet anges emellertid uttryck-
ligen att overlatelse till lagprisbutiker inte far
ske. Dior och den franska regeringen har
dérav dragit slutsatsen att det samtycke till
distribution som ldmnas i avtalet inte omfattar
forséljningen till Copad. I s fall har varorna
forts ut pd marknaden utan varumairkesinne-
havarens samtycke och varumarkesritten har
dnnu inte konsumerats.

43. Denna slutsats stods av domen i malet
Zino Davidoff och Levi Strauss. De berorda
varumirkesinnehavarna i malen vid den
nationella domstolen har en ensamritt som
innebdr att de kan bestimma 6ver det forsta
utslippandet pd marknaden. Nér denna
ensamrétt upphor far det stora konsekvenser.
Enligt ndimnda dom maste samtycket dérfér
uttryckas pa ett sitt som med sékerhet aterger
viljan att avsté frdn denna ensamrétt. En sédan
vilja uttrycks normalt genom ett uttryckligen
avgivet samtycke.! Licensavtalet kan inte
uppfattas som ett uttryckligt samtycke,
eftersom det tvirtom innehéller ett uttryckligt
forbud mot overlatelse till lagprisbutiker.

10 — Domstolen har i dom av den 22 juni 1994 i mal C-9/93, IHT
Internationale Heiztechnik och Danzinger (Ideal Standard)
(REG 1994, s. 1-2789; svensk specialutgava, volym 15,
s. 1-227), punkt 34, faststillt att den omsténdigheten att
licenstagaren har fort ut varor pa marknaden innebir att
varumdrkesritten har konsumerats.

11 — Se ovan fotnot 9, punkterna 45 och 46.

44. Domen i malet Peak Holding ger inte
heller stod for en presumtion om varumarkes-
innehavarens samtycke. Denna dom avsag
overenskommelser vid forséljningen av
mirkesvaror av réttsinnehavaren. Sadana
6verenskommelser har endast avseende pa
forhallandet mellan parterna i detta avtal och
kan inte utgora hinder mot konsumtion > som
intrdder med verkan for alla. Det dr i fore-
varande fall ddremot inte fraga om en
sidooverenskommelse till ett 6verlatelseavtal
med medverkan av varumirkesinnehavaren,
utan om inverkningarna av ett licensavtal pa
licenstagarens transaktioner med tredje man.

45. Artikel 8.2 i direktiv 89/104 innehaller
emellertid en sdrskild bestimmelse om vilka
inverkningar ett licensavtal har pa rackvidden
av de rattigheter som dr knutna till varu-
mirket gentemot licenstagaren. De hinder
som foljer av varumdrkesritten mot att
anvdnda varumarket kan inte ha mer langt-
gaende verkningar gentemot tredje man &én
gentemot licenstagaren, som har kinnedom
om grinserna fOr sina réttigheter enligt
avtalet. Det saknas en uppenbar grund till
varfor de rattigheter som dr knutna till
varumirket endast ska gélla i begréinsad
omfattning gentemot en licenstagare men
fullstindigt gentemot tredje man som inte ar
part i licensavtalet.

12 — Se ovan fotnot 3, punkt 52 och féljande punkter.
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46. Detta blir emellertid resultatet om de
i artikel 8.2 i direktiv 89/104 angivna réttighe-
terna ges en snévare definition nér det handlar
om rattigheter gentemot licenstagaren dn nir
det handlar om rittigheter gentemot tredje
man. De rittigheter som &r knutna till
varumirket skulle inte hindra licenstagaren
fran att anvdnda varumérket inom ramen for
nédringsverksamhet. Licenstagarens kunder
som normalt inte har kinnedom om licensav-
talet skulle ddremot vara utsatta for risken att
varumirkesinnehavaren aberopar de rattig-
heter som é&r knutna till varumairket gentemot
dem, genom att han till exempel hindrar dem
fran att dterforsilja de varumérkesforsedda
varorna.

47. Hérav kan slutsatsen dras att endast de
Overtréadelser av licensavtalet som omfattas av
artikel 8.2 i direktiv 89/104 berittigar inne-
havaren av ett varumirke att motsitta sig
fortsatt marknadsféring av varor. Om licens-
tagaren kan fora ut varumarkesforsedda varor
pa marknaden, utan att gora sig skyldig till
intrang i varumarkesritten, sd maste, sésom
framfor allt kommissionen har betonat, dess
kunder kunna forlita sig pa att varumarkes-
rittigheterna har konsumerats.

48. Denna uppfattning &r forenlig med att
domstolen, sésom kommissionen och Copad
har framhallit, i domen i malet Peak Holding
har gjort atskillnad mellan konsumtion av
varumarkesrattigheterna och ésidosattande
av kundens skyldigheter enligt 6verlatelseav-
talet.’® Avtal binder endast avtalsparterna,

13 — Ovan fotnot 3, punkt 54.
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medan varumarkesritten och konsumtionen
av denna géller alla och envar.

49. Detta konstaterande bekriftas av varu-
mirkesinnehavarens ensamrétt att anvénda
varumérket da en vara som ér forsedd med
varumirket for forsta gangen slipps ut pa
marknaden.™ Nar ett licensavtal ingas sa
medfor detta ndmligen att det ar tillatet att
anvdnda varumadrkesréitten. Genom de rattig-
heter som foljer av detta avtal kompenseras
Dior for att SIL bedriver forséljning av
varumadrkesforsedda varor.

50. Varumirkesritten ska saledes sikerstilla
mojligheten att kontrollera kvaliteten pa
varorna och inte att denna kontroll verkligen
utovas. Licensgivaren har mojlighet att
kontrollera licenstagaren genom att i avtalet
infora klausuler som forpliktar licenstagaren
att folja hans instruktioner och som ger
honom mojlighet att se till att de foljs. Om
licensgivaren tolererar att varor av dalig
kvalitet tillverkas, trots att han enligt avtalet
har majlighet att foérhindra det, ska han ta
ansvaret for detta. ** I den man dessa kontroll-
medel inte omfattas av tillimpningsomradet
for artikel 8.2 i direktiv 89/104, faller de under
avtalsritten och inte under varumérkesratten.

14 — Dom av den 11 juli 1996 i de forenade malen C-427/93,
C-429/93 och C-436/93, Bristol-Myers Squibb m.fl.
(REG 1996, s. 1-3457), punkterna 31, 40 och 44, och domen
i méalet Peak Holding (ovan fotnot 3), punkt 35.

15 — Domen i malet IHT Internationale Heiztechnik och
Danzinger (ovan fotnot 10), punkt 37 och féljande punkt.
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51. Samma sak giller for oonskade distribu-
tionsformer. Nar varumérkesinnehavaren
avstar fran att kontrollera distributionen
eller inte anvénder avtalsréttsliga kontroll-
mojligheter, sa finns det ingen anledning att ge
honom rittigheter enligt varumérkesratten
gentemot tredje man.

52. Artikel 7.1 i direktiv 89/104 ska saledes
tolkas s, att varor som en licenstagare for ut
pd marknaden under ett visst varumirke
i strid med en bestimmelse i licensavtalet
endast ska anses ha forts ut pa marknaden
utan varumirkesinnehavarens samtycke om
licenstagaren genom distributionen samtidigt
asidositter de till varumarket knutna rattig-
heterna, i den mening som avses i artikel 8.2.

C — Den tredje fragan

53. For det fall att varumirkesinnehavaren
genom forbudet mot overlatelse till lagpris-
butiker inte kan utesluta att varumérkesrattig-
heter har konsumerats, har Cour de Cassation
slutligen fragat om artikel 7.2 i direktiv 89/104
ar tillamplig vad avser fortsatt marknads-
foring av varorna.

54. Enligt denna bestdémmelse ska konsum-
tionsregeln i artikel 7.1 i direktiv 89/104 inte
gilla nédr innehavaren har skilig grund att
motsitta sig fortsatt marknadsféring av de
varumirkesforsedda varorna, sirskilt nar

varornas beskaffenhet har forandrats eller
forsaimrats efter att de har forts ut pa
marknaden. ©

55. Det uttryckligen némnda fallet att
varornas beskaffenhet har fordndrats eller
forsamrats avser varumérkesinnehavarens
garanti vad giller kvaliteten pa varorna som
redan har behandlats i samband med
artikel 8.2 i direktiv 89/104. Om mérkesvaror
fordndras efter det att de forts ut pad mark-
naden, sa dventyras denna kvalitetsgaranti. '’
Varumirkesinnehavaren maste f6ljaktligen ha
ratt att motsdtta sig att hans varumérke
anvinds pa férdndrade varor.

56. Om kvaliteten pa varorna skadas genom
overlatelse till lagprisbutiker, s& uppkommer
enligt den hér foretradda uppfattningen i fore-
varande fall emellertid inte fragan avseende
tillampningen av artikel 7.2 i direktiv 89/104.
Varuméirkesinnehavaren skulle da fortfarande
kunna aberopa de till varumérket knutna
rittigheterna gentemot en licenstagare och
en konsumtion skulle inte ha intrétt.

16 — Dom av den 4 november 1997 i mal C-337/95, Parfums
Christian Dior (REG 1997, s. I-6013), punkt 40.

17 — Domstolen har framfor allt undersokt denna konstellation
med avseende pa nya férpackningar av likemedel. Se senast
dom av den 26 april 2007 i méal C-348/04, Boehringer
Ingelheim m.fl. (REG 2007, s. I-3391) med vidare hénvis-
ningar.
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57. Det ska emellertid understkas om asido-
sittandet av ett forbud mot Gverlatelse till
lagprisbutiker i licensavtalet innebér att det
finns ett berdttigat intresse av att utesluta
en konsumtion av varumdérkesrittigheterna,
oberoende om kvaliteten pd varorna har
forsamrats.

58. Anvindningen av begreppet ”sdrskilt”
i artikel7.2 i direktiv 89/104 visar att de
angivna fallen, didr de mérkesskyddade
varornas beskaffenhet har forindrats eller
forsamrats, enbart anges som exempel pa
vad som kan utgora skilig grund. '

59. Domstolen har i detta sammanhang fast-
stallt att skada som &samkas varumdrkets
anseende i princip kan vara skilig grund, i den
meningsom avsesiartikel 7.2 i direktiv 89/104,
for innehavaren att motsdtta sig fortsatt
marknadsforing av varor som har forts ut pa
marknaden av honom eller med hans sam-
tycke. ! Dédrav drog den slutsatsen att det finns
ett berittigat intresse att hindra marknads-
foring for lyxiga och prestigefyllda produkter
som péverkar varumérkets virde genom att

18 — Domen i malet Parfums Christian Dior (ovan fotnot 16),
punkt 42 med vidare hinvisningar.

19 — Domen i maélet Parfums Christian Dior (ovan fotnot 16),
punkt 43 med vidare hanvisningar.
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minska de ifrigavarande produkternas drag-
ningskraft, prestigefyllda framtoning och aura
av lyx.?

60. Skilig grund, i den mening som avses
i artikel 7.2 i direktiv 89/104, kan endas anses
foreligga nér det i det enskilda fallet kan visas
att varumérkets anseende har asamkats en
allvarlig skada.” Som exempel pa en sddan
allvarlig skada angav domstolen att en &ter-
forsaljare, i de reklamblad som han sprider,
inte hindrar att varumérket placeras i en
omgivning som riskerar att gravt férringa den
bild av mérket som innehavaren av detta har
lyckats skapa. *

61. Nir saledes det sétt pa vilket en ater-
forséljare bedriver forsdljningen allvarligt
skadar ett varumérkes anseende kan det,
sdsom framfor allt den franska regeringen
framfort, foreligga skilig grund, i den mening
som avses i artikel 7.2 i direktiv 89/104, for
varumirkesinnehavaren att motsétta sig
denna forsiljningsform.

20 — Domen i maélet Parfums Christian Dior (ovan fotnot 16),
punkt 45 med vidare hinvisningar.

21 — Domen i malet Parfums Christian Dior (ovan fotnot 16),
punkt 46 med vidare hidnvisningar.

22 — Domen i malet Parfums Christian Dior (ovan fotnot 16),
punkt 47 med vidare hénvisningar.
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62. Denna rittspraxis innehaller déremot
inte nagon bestandsdel av vilken framgar att
endast ett asidosdttande av ett forbud mot
overlatelse till lagprisbutiker enligt licensav-
talet dr en skilig grund att motsétta sig fortsatt
marknadsforing. Kommissionen har med fog
betonat att artikel 8.2 i direktiv 89/104 skulle
forlora sin dndamalsenliga verkan om varje
fall da licenstagaren har &sidosatt en bestdm-
melse i licensavtalet skulle gora det mojligt for
varumadrkesinnehavaren att hindra fortsatt
marknadsfoéring av mirkesvaran.

63. Overlatelsen till en lagprisbutik leder inte
heller nodvindigtvis till att ett prestige- eller
lyxvarumirkes anseende &samkas allvarlig
skada.

64. Det kan & ena sidan inte uteslutas att
lagprisbutiken later bli att sjdlv salufora
varorna till konsumenterna och i stéllet 6ver-
later dem till aterforséljare som presenterar
dem i en omgivning som inte skadar den bild
av lyx och prestige som ér knuten till dem. Det
skulle till exempel vara tédnkbart att lagpris-
butiken 6verlater varorna till exklusiva affirer
som hittills inte kunnat koépa in mérkesvaror,
eftersom de inte ingdr i distributionsnétet for
detta varumirke. Konsumenterna skulle av

dessa erbjudanden knappast dra slutsatsen att
mérkesvaran dr mindre exklusiv dn tidigare.

65. A andra sidan krivs emellertid — aven
i fraga om en distributionsform som skulle
kunna skada anseendet — en ytterligare utred-
ning om huruvida skadan verkligen har
uppkommit och om den éar allvarlig. Sasom
vid undersokningen av om en eventuell skada
av ett varumairkes anseende &ven innebér att
kvaliteten pa de varumirkesférsedda varorna
ifragasitts®, dr omstdndigheterna i det
enskilda fallet avgorande. Detta forutsitter
att den domstol som dr behorig att faststilla
de faktiska omstindigheterna faststiller
sadana omstdndigheter* som inte medfor
att licensavtalet dr onddigt.

66. Artikel 7.2 i direktiv 89/104 gor det darfor
inte mojligt for varumadrkesinnehavaren att
motsitta sig distribution genom lagprisbu-
tiker av varor som ar forsedda med hans
varumairke endast av det skilet att en bestam-
melse i licensavtalet hindrar Overlatelse till
lagprisbutiker.

23 — Se ovan punkt 32 och foljande punkter.

24 — Se dom av den 23 februari 1999 i mal C-63/97, BMW
(REG 1999, 5.1-905), punkterna 51 och 55, och domen i malet
Boehringer Ingelheim m.fl.(ovan fotnot 17), punkt 46.
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V — Forslag till avgorande

67. Mot bakgrund av vad som anforts ovan foreslar jag att domstolen besvarar
tolkningsfragorna pa foljande sitt:

1) Artikel 8.2 i det forsta direktivet 89/104/EEG om tillndrmningen av medlems-
staternas varumaérkeslagar ska tolkas sd, att innehavaren av ett varumirke kan
aberopa de till varumérket knutna réttigheterna gentemot en licenstagare, eftersom
denna asidositter en bestimmelse i licensavtalet som innehéller ett forbud mot
overlatelse av varor till lagprisbutiker nér denna Overlatelse innebdr att
varumirkets anseende skadas i en sadan utstrdckning att varornas kvalitet
ifragasitts.

2) Artikel 7.1 i direktiv 89/104 ska tolkas s4, att varor som en licenstagare for ut pa
marknaden under ett visst varumaérke i strid med en bestimmelse i licensavtalet
endast ska anses ha forts ut pa marknaden utan varumérkesinnehavarens samtycke
om licenstagaren genom distributionen samtidigt asidositter de till varumérket
knutna réttigheterna, i den mening som avses i artikel 8.2.

3) Artikel 7.2 i direktiv 89/104 gor det inte mojligt f6r varumérkesinnehavaren att
motsitta sig distribution genom lagprisbutiker av varor som ér forsedda med hans
varumdrke endast av det skilet att en bestimmelse i licensavtalet hindrar
overlatelse till lagprisbutiker.

1-3438



