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Verkwanselen
merk ingeperkt

Brigitte Spiegeler

startte een procedure tegen SIL en
Copad wegens merkinbreuk. Vol-
gens SIL en Copad was er echter
et Hof van 'Justitie in

Luxemburg heeft on-

geen sprake van merkinbreuk en
kon Dior geen beroep doen op zijn

langs de rechten van de

merkhouder

merkrechten.
| versterkt.
Deze kan met een beroep op zijn

De uitspraak van het Hof van
Justitie te Luxemburg (C-59/08) in
merkrechten de distributeur aan-  deze zaak versterkt de positie van
pakken die in strijd met een selec-  de merkhouder. Het hof oordeel-
tieve distributicovereenkomst de de eind april dat, indien door niet-
waren bij een discounter afzet. naleving in de licenticovereen-
U bent ondernemer en maakt komstvan een verbod tot levering
een kwaliteitsproduct. U bent ac- aan discounters de allure en het
tiefin Europametdistributeursen  prestigieuze imago die deze waren
heeftdaarbijstrakkeeisengesteld. een luxueuze uitstraling geven
Toch blijkt plotseling datondanks wordenaangetast, de merkhouder
deze selectieve distributie uwkwa-  zijn merkrechten tegen de licen-
liteitsproductte koopisbijeendis- tiehouder kan inroepen. Boven-
counter. dien gaf het hof aan dat er geen
Het luxe Franse merk Christian  sprake is van toestemming van de
Dior had een dergelijke ervaring. merkhouder wanneer de licentie-
De Société Industriellede Lingerie  houder de waren in de handel
(SIL), waarmee Dior een licentie- brengt bij discounters en hij daar-
overeenkomst had gesloten voor bij in strijd handelt met een bepa-
devervaardigingen distributievan  ling van de licentieovereenkomst.
lingerie onder het merk Christian Nieuw is dat de merkhouder,
Dior, ging tegen de afspraken in doordat er nu ook sprake is van
over tot verkoop van de lingerie een merkinbreuk, onder meer
aan de discounter Copad. deze Inbreuk kan doen staken
Het vrije verkeer van goederen door het terughalen van de goede-
in de EU brengt met zich mee dat ren bij de discounter. Op basisvan
de rechten van de merkhouder deze uitlegvan de merkenrichtlijn
zijn uitgeput zodra de warenvoor- door het Hof van Justitie zijn de
zien van het merk met toestem-~ rechten van de merkhouder nmet
mingvandemerkhouderinde Eu- uitgeput, in tegenstelling tot de al-
ropese Economische Ruimte gemene EU-regelgeving. Een
(EER) zijn gebracht. De met het merkhouder kan optreden tegen
merk voorziene goederen mogen licentichouders uit de selectieve
dan door eenieder verder binnen  distributieketen die een zorgvul-
de EER worden verhandeld. Voor dig opgebouwd prestigieus merk
dit arrest kon Dior weinig onder- :
nemen tegen SIL op basis van het

verkwanselen.
merkenrecht.

Dior'was van mening dat deze

Brigitte Spiegeleris advocaat
wederverkoop verboden is en

bij Brisdet Spiegeler Advoca-
tuur & Strategie.




