MAKRO ZELFBEDIENINGSGROOTHANDEL M.FL.
DOMSTOLENS DOM (forsta avdelningen)
den 15 oktober 2009 *

I mal C-324/08,

angéende en begdran om férhandsavgorande enligt artikel 234 EG, framstilld av Hoge
Raad der Nederlanden (Nederldnderna) genom beslut av den 11 juli 2008, som inkom
till domstolen den 16 juli 2008, i malet

Makro Zelfbedieningsgroothandel CV,

Metro Cash & Carry BV,

Remo Zaandam BV

mot

Diesel SpA,

meddelar

* Rattegangssprik: nederlandska.
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DOMSTOLEN (forsta avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden A. Tizzano (referent), tillférordnad ordférande
pa forsta avdelningen, samt domarna, E. Levits, A. Borg Barthet, M. Ilesic¢ och].-]. Kasel,

generaladvokat: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
justitiesekreterare: enhetschefen M.-A. Gaudissart,

efter det skriftliga forfarandet och forhandlingen den 25 juni 2009,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Makro Zelfbedieningsgroothandel CV, Metro Cash & Carry BV och Remo
Zaandam BV, genom T. van Engelen och V. Tsoutsanis, advocaten,

— Diesel SpA, genom S. Klos, A.A. Quaedvlieg och B.R.J. van Ramshorst, advocaten,

— Italiens regering, genom I. Bruni, i egenskap av ombud, bitrddd av S. Fiorentino,
avvocato dello Stato,
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— Europeiska gemenskapernas kommission, genom H. Kramer och A. Nijenhuis,
béda i egenskap av ombud,

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

foljande

Dom

Begiran om foérhandsavgorande avser tolkningen av artikel 7.1 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 direktiv 89/104).

Begédran har framstéllts i ett mal mellan & ena sidan Makro Zelfbedieningsgroothandel
CV (nedan kallat Makro), Metro Cash & Carry BV, och Zaandam BV och & andra sidan
Diesel SpA (nedan kallat Diesel). Tvisten mellan parterna har uppkommit med
anledning av att Makro salufort skor som forsetts med ett varuméirke som Diesel &r
innehavare av och gjort detta utan Diesels uttryckliga samtycke.
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Tillampliga bestimmelser

De gemenskapsriittsliga bestdmmelserna

I artikel 5.1-5.3 i direktiv 89/104 foreskrivs foljande:

”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 dem for vilka varumérket &r registrerat, om detta r ként i den medlemsstaten och
om anvidndningen av tecknet utan skalig anledning drar otillborlig férdel av eller &r till
forfang for varumérkets sarskiljningsformaga eller renommé.
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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 tillhandahalla tjénster under tecknet.

c) Att importera eller exportera varor under tecknet.

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

Artikel 7 i direktiv 89/104 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),
jamford med bilaga XVII punkt 4 i detta avtal, éndrades den ursprungliga lydelsen av
artikel 7.1 i direktivet, pad sa sdtt att "inom gemenskapen” &ndrades till ”i en
avtalsslutande part”.

Den internationella lagstiftningen

Beneluxkonventionen om immaterialratt (varumérken och monster eller modeller)
undertecknades i Haag den 25 februari 2005. Artikel 2.23.3 i denna ersatte artikel 13 A.9
i Beneluxldndernas enhetliga varumairkeslag och har foljande lydelse:

“Ensamritten innebér inte rétt att motsitta sig anvindning av varumérket for varor
som av innehavaren eller med hans samtycke har forts ut pd marknaden i Europeiska
gemenskapen eller Europeiska ekonomiska samarbetsomradet [nedan kallat EES]
under det varumérket om inte innehavaren har skilig grund att motsitta sig fortsatt
marknadsforing av varorna, sédrskilt ndr varornas beskaffenhet har fordndrats eller
forsamrats efter att de har forts ut pd marknaden.”

Tvisten vid den nationella domstolen och tolkningsfragorna

Diesel &r innehavare av ordmirket Diesel genom registrering som é&r giltig inom
Benelux.
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Distributions Italian Fashion SA, Barcelona (Spanien) (nedan kallat Difsa) var
distributor for varor forsedda med varumaérket Diesel i Spanien, Portugal och Andorra.

Den 29 september 1994 sl6t Difsa ett avtal om ensamaterforséljning med Flexi Casual
SA (nedan kallat Flexi Casual), ett bolag bildat enligt spansk ritt. Enligt avtalet 6verlét
Difsa till Flexi Casual ritten till ensamaterforsaljning i Spanien, Portugal och Andorra
avseende ett antal varor, bland annat skor, som forsetts med ordmairket Diesel. Enligt
artikel 1.4 i avtalet gavs Flexi Casual behorighet att ta "stickprov” pa skor som forsetts
med varumirket Diesel och, genom anbud och férséljning till sina kunder i de
ifrdgavarande geografiska omradena, “faststdlla marknadsbehoven pa ett tillforlitligt
satt”.

Den 11 november 1994 upplit Difsa en licens till Flexi Casual som gav detta bolag ratt
att, som ett marknadstest, tillverka och distribuera skor enligt egen utformning, sé att
dessa skulle kunna utbjudas till Diesel for distribution eller for en “Gverlatelse av
tillverkningslicensen”.

Den 21 oktober 1997 upplit en direktor hos Flexi Casual en skriftlig licens till Cosmos
World S.L. (nedan kallat Cosmos) att tillverka och silja skor, viaskor och bélten av
mirket Diesel. Cosmos tillverkade och saluférde skor som forsetts med det
ovanniamnda varumaérket i enlighet med denna licens, men utan att Difsa eller Diesel
hade lamnat nagot uttryckligt samtycke.

Under sommaren 1999 saluférde Makro skor som forsetts med ord- och figurmérket
Diesel. Dessa skor hade kopts fran tva spanska bolag som hade kopt skorna fran
Cosmos.
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Diesel hdavdade att bolaget inte hade ldmnat sitt samtycke till att Cosmos saluférde de
ifrdgavarande skorna och vickte den 26 oktober 1999 talan mot Makro och dess
komplementidr Deelnemingmij Nedema B.V. vid rechtbank te Amsterdam. Diesel
yrkade férbud mot intranget i bolagets upphovs- och varumairkesrittigheter. Diesel
yrkade vidare skadestdnd

Genom dom av den 29 december 2004 bifoll rechtbank te Amsterdam till storsta delen
dessa yrkanden. Efter 6verklagande faststéllde gerechtshof te Amsterdam denna dom
genom dom av den 17 augusti 2006.

Klagandena i malet vid den nationella domstolen 6verklagade den domen till Hoge
Raad der Nederlanden och gjorde bland annat géllande att Diesels varumirkesrattig-
heter hade konsumerats pa grund av att Cosmos hade salufort de ifrdgavarande skorna
med Diesels samtycke, i den mening som avses i artikel 2.23.3 i Beneluxkonventionen
om immaterialritt och artikel 7.1 i direktiv 89/104.

De argument som anforts vid den hénskjutande domstolen avser bland annat vilka
kriterier som ska tillimpas for att avgora huruvida Diesel hade gett ett underforstatt
samtycke, i den mening som avses i artikel 7.1 i direktiv 89/104, till saluforing av de skor
som Cosmos hade tillverkat inom EES. Mellan parterna &r harvid stridigt sérskilt
huruvida den tolkning av den ovannédmnda bestimmelsen som foljer av domstolens
dom av den 20 november 2001 i de forenade mélen C-414/99-C-416/99, Zino Davidoff
och Levis Strauss (REG 2001, s. I-8691), ér relevant. I det malet hade ndmligen de varor
som forsetts med det ifrdgavarande varumérket forst forts ut pa marknaden utanfor
EES och inte inom detta omrade, sdsom i tvisten vid den hénskjutande domstolen.
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Mot bakgrund hérav beslutade Hoge Raad der Nederlanden att vilandeforklara malet
och stilla foljande tolkningsfragor till domstolen:

”1) Nar varor forsedda med varumérkesinnehavarens varumarke forst har forts ut pa

marknaden inom EES, dock inte av varumairkesinnehavaren eller med dennes
uttryckliga samtycke, ska samma kriterier tillampas for bedomningen om detta har
gjorts med varumérkesinnehavarens (underforstadda) samtycke, i den mening som
avses i artikel 7.1 i [direktiv 89/104], som de kriterier som tillimpas néir sidana
varor forst har forts ut pd marknaden utanfor EES av varumérkesinnehavaren eller
med dennes uttryckliga samtycke?

Om svaret pa fraga 1 dr nekande, vilka kriterier — eventuellt himtade fran
domstolens dom av den 22 juni 1994i mal C-9/93, IHT Internationale Heiztechnik
och Danzinger (REG 1994, s. I-2789, punkt 34; svensk specialutgava, volym 15,
s.[-227) — ska da tillampas i det forstndmnda fallet i fréga 1 for att avgora huruvida
varumérkesinnehavaren (underforstatt) har lamnat samtycke i den mening som
avses i det ovanndmnda direktivet?”

Provning av tolkningsfragorna

Den forsta fragan

Den hénskjutande domstolen har stillt den forsta fragan for att fa klarhet i huruvida
begreppet underforstitt samtycke i den mening som avses i artikel 7.1 i direktiv 89/104
kan tolkas mot bakgrund av de kriterier som anges i domen i de ovannamnda férenade
mélen Zino Davidoff och Levi Strauss, nir varor forsedda med det ifrdgavarande
varumdrket forst har forts ut pA marknaden direkt inom EES och inte dessférinnan
utanfor detta omrade.
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I punkt 46 i domen i de ovanndmnda férenade malen Zino Davidoff och Levi Strauss
preciserade domstolen att samtycke till att féra ut sddana varor pa marknaden inom
EES som tidigare har saluforts utanfor detta omrade kan f6lja av ett uttryckligen avgivet
samtycke, men att samtycke "kan underforstas nér det av omstédndigheter som har
intraffat fore, samtidigt med eller efter utsldppandet pd marknaden utanfér EES, enligt
den nationella domstolens bedomning, med sédkerhet framgar att innehavaren avstar
fran sin ensamritt”. I punkterna 53-58 i domen tillade domstolen att sddant
underforstitt samtycke maste grundas pa omstindigheter som klart visar att
varumdrkesinnehavaren avstar fran att gora géllande sin ensamrétt och i synnerhet
att samtycke inte kan hérledas fran varumérkesinnehavarens tystnad.

D& detta har klarlagts, ska det erinras om att det foljer av fast rdttspraxis att
artiklarna 5-7 i direktiv 89/104 medfor en fullstindig harmonisering av bestimmel-
serna rorande de réttigheter som &r knutna till ett varumaérke och att artiklarna saledes
innehaller definitioner av de rattigheter som tillkommer varumérkesinnehavarna inom
gemenskapen (dom av den 16 juli 1998 i mal C-355/96, Silhouette International
Schmied, REG 1998, s. 1-4799, punkterna 25 och 29, och domen i de ovanndmnda
forenade méalen Zino Davidoff och Levi Strauss, punkt 39).

Enligt artikel 5 i direktiv 89/104 har varumirkesinnehavaren en ensamritt som ger
denne ritt att hindra tredje man fran att bland annat importera varor som forsetts med
innehavarens varumérke, utbjuda dem till forsiljning, fora ut dem pa marknaden eller
lagra dem for dessa éndamal. Artikel 7.1 i samma direktiv innehaller ett undantag fran
denna regel, genom att det déri foreskrivs att varumérkesinnehavarens rattigheter
konsumeras nér varorna har forts ut pA marknaden inom EES av innehavaren 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 mél 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).

Varumirkesinnehavarens samtycke, som ar likvardigt med att denne avstar fran den
ensamritt som foljer av artikel 5 i direktivet, ér siledes avgorande for att ensamritten
ska upphora. Samtycket méaste darfor uttryckas pé ett sitt som med sikerhet aterger
viljan att avsta fran denna ensamritt (dom av den 23 april 2009 i mél C-59/08, Copad,
REG 2009, s. [-3421, punkt 42).
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En sddan vilja uttrycks normalt genom ett uttryckligen avgivet samtycke (domen i de
ovannimnda forenade mélen Zino Davidoff och Levi Strauss, punkt 46, och Copad,
punkt 42). Krav som foljer av skyddet for den fria rorligheten for varor, som sérskilt
foreskrivs i artiklarna 28 EG och 30 EG, har lett domstolen till att anse att en sddan
bestimmelse kan komma att anpassas.

For det forsta har domstolen saledes fastslagit att den konsumtion av ensamrétten som
foreskrivs i artikel 5 i direktiv 89/104 kan intrada bland annat nir den som salufor
varorna och varuméirkesinnehavaren ar ekonomiskt bundna till varandra. Detta ar
bland annat fallet i fraga om licenstagare (se, for ett motsvarande synsitt, domen i det
ovanndmnda malet IHT Internationale Heiztechnik och Danzinger, punkt 34 och i det
ovannimnda mélet Copad, punkt 43).

For det andra framgar det ocksd av domstolens réttspraxis, sisom angetts ovan
i punkt 19 i forevarande dom, att &ven nér de ifrdgavarande varorna forst har forts ut pa
marknaden inom EES av nagon som inte har ekonomiska band till varumérkesinne-
havaren, och denne inte har gett sitt uttryckliga samtycke, kan viljan att avstd fran den
ensamritt som foreskrivs i artikel 5 i direktiv 89/104 f6lja av ett underforstatt samtycke
fran denne innehavare. Sddant samtycke kan hérledas pa grundval av de kriterier som
anges i punkt 46 i domen i de ovanndmnda forenade malen Zino Davidoff och Levi
Strauss.

Det dr emellertid vasentligt att ange att domstolen, i punkt 46 i domen i de ovanndmnda
forenade malen Zino Davidoff och Levi Strauss, visserligen hénvisade till att varorna
forst hade forts ut pa marknaden utanfoér EES. En sddan hidnvisning maste emellertid
lasas mot bakgrund av att de varor som var i fraga i detta mal tidigare hade saluforts
utanfor EES och ddrefter hade importerats och forts ut pa marknaden inom detta
omrade.

Det finns inte nagonting i domen i de ovanndmnda férenade malen Zino Davidoff och
Levi Strauss som ger stod for uppfattningen att domstolens uttalanden i punkt 46 i den

I-10031



28

29

30

31

32

DOM AV DEN 15.10.2009 — MAL C-324/08

domen, avseende de omstidndigheter som kan ldggas till grund for att varumérkes-
innehavaren har limnat ett underforstatt samtycke, kan tillimpas endast i ett sddant
faktiskt ssmmanhang och inte kan ha allmén réckvidd.

Punkterna 53-55 i den ovanndmnda domen, dér det ndrmare anges vilka krav som ska
tillimpas i fraga om bevis for att underforstatt samtycke foreligger, dr saledes
formulerade i allménna ordalag som inte medfor ndgon principiell skillnad beroende pé
om varorna salufordes for forsta gangen inom eller utanfor EES.

En sddan skillnad skulle dessutom strida mot det system som inforts genom
direktiv 89/104.

Sasom framgér av lydelsen i artikel 7.1 i direktiv 89/104, kan principen om konsumtion
inom gemenskapen, som &r i fraga i forevarande mal, tillimpas endast pa varor som
forts ut pa marknaden inom EES med varuméirkesinnehavarens samtycke. Med
avseende pa den konsumtion av varumérkesinnehavarens ensamratt som foreskrivs
iartikel 5 i detta direktiv &r med andra ord endast den omstindigheten av betydelse att
de ifrdgavarande varorna har saluforts inom detta omrade.

Sasom har angetts i rittspraxis konsumeras ensamritten ddremot inte om varorna
eventuellt salufors utanfér det ovanndmnda omrédet (se dom av den 1 juli 1999
imal C-173/98, Sebago och Maison Dubois, REG 1999, s.1-4103, punkt 21, domen i det
ovanndmnda malet Van Doren + Q, punkt 26, och i det ovanndmnda maélet Peak
Holding, punkt 36).

For att skydda de rittigheter som &dr knutna till ett varumérke och for att mojliggora
senare saluféring av varor som forsetts med ett varumairke utan att innehavaren kan
invinda mot detta, dr det vasentligt att denne kan kontrollera det forsta utsldppandet av
varorna pa marknaden inom EES, oberoende av om ett forsta utsldappande av varorna
eventuellt har skett utanfor detta omrade (se, for ett motsvarande synsitt, domen i det
ovannidmnda mélet Sebago och Maison Dubois, punkterna 20 och 21, i de ovanndmnda
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forenade méalen Zino Davidoff och Levis Strauss, punkt 33, i det ovanndmnda mélet Van
Doren + Q, punkt 26, och i det ovanndmnda malet Peak Holding, punkterna 36 och 37).

Av vad anforts foljer att den rent faktiska omstindigheten, huruvida de varor som
forsetts med det ifrdgavarande varumirket for forsta gangen salufordes inom eller
utanfor EES, i sig saknar relevans med avseende pa tillimpningen av konsumtions-
regeln i artikel 7.1 i direktiv 89/104.

Att under dessa forhallanden begransa mojligheten att av vissa omsténdigheter dra
slutsatsen att varumarkesinnehavaren lamnat ett underforstatt samtycke, i den mening
som avses i domen i de ovannamnda forenade malen Zino Davidoff och Levi Strauss, till
endast de fall da de ifragavarande varorna forst forts ut pa marknaden utanfor EES é&r
inte forenligt med vare sig lydelsen i eller &ndamalet med artikel 7.1 i direktiv 89/104.

Av det ovan anforda foljer att den forsta tolkningsfragan ska besvaras enligt foljande.
Artikel 7.1 i direktiv 89/104 ska tolkas s§, att en varumérkesinnehavares samtycke — till
att en tredje man som inte har nagra ekonomiska band till denne varumérkesinne-
havare salufor varor forsedda med innehavarens varumairke direkt inom EES — kan vara
underforstatt, under forutsittning att samtycket foljer av omstédndigheter vilka har
intraffat fore, samtidigt med eller efter utsldppandet pa marknaden inom detta omrade
och av vilka det, enligt den nationella domstolens bedomning, med sédkerhet framgar att
varumairkesinnehavaren avstar fran sin ensamritt.

Den andra fragan

Den nationella domstolen har stillt den andra fragan endast under forutsittning att den
forsta fragan besvaras nekande. Eftersom denna har besvarats jakande, saknas det
anledning att prova den andra fragan.
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Rittegangskostnader

Eftersom forfarandet i forhéllande 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 réttegéngskostnaderna. De kostnader for att avge yttrande till domstolen
som andra dn ndmnda parter har haft dr inte ersattningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (forsta avdelningen) foljande:

Artikel 7.1 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 s,
att en varumirkesinnehavares samtycke till att en tredje man som inte har nagra
ekonomiska band till denne varumirkesinnehavare salufor varor forsedda med
innehavarens varumirke direkt inom EES kan vara underforstatt, under
forutsittning att samtycket foljer av omstindigheter vilka har intréffat fore,
samtidigt med eller efter utslippandet pa marknaden inom detta omrade och av
vilka det, enligt den nationella domstolens bedomning, med sikerhet framgar att
varumirkesinnehavaren avstar fran sin ensamritt.

Underskrifter
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