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Copad SA / Christian Dior couture SA, Société industrielle lingerie (SIL)

EL TITULAR DE UNA MARCA PUEDE OPONERSE A LA REVENTA DE SUS
PRODUCTOS DE PRESTIGIO POR SALDISTAS

Ello es posible, en particular, cuando el saldista ha sido abastecido por un licenciatario
mediando incumplimiento de un contrato de licencia y este incumplimiento causa perjuicio al
auray a la imagen de prestigio que confieren a los productos en causa una sensacion de lujo.

En 2000, Dior celebrd con la Société industrielle lingerie (SIL) un contrato de licencia de marca
para la fabricacion y la distribucion de productos de corseteria de la marca Christian Dior. Este
contrato precisa que, al objeto de mantener la notoriedad y el prestigio de la marca Dior, SIL se
compromete a no vender estos articulos en especial a saldistas que no formen parte de la red de
distribucion selectiva, salvo acuerdo por escrito de Dior, y que el licenciatario debera adoptar
todas las medidas para que este pacto sea respetado por sus distribuidores o minoristas.

Sin embargo, a causa de dificultades econdémicas, SIL vendié productos de la marca Dior a la
sociedad Copad que ejerce una actividad de saldista. Al estimar que esta reventa estaba prohibida
por el contrato, Dior demanddé a SIL y Copad por violacion de marca. Los revendedores
invocaron, no obstante, el agotamiento del derecho de Dior sobre su marca, puesto que los
productos habian sido comercializados en el EEE (Espacio Econdémico Europeo) con el
consentimiento de Dior.

La Cour de cassation francesa, que conoce en ultima instancia del litigio, pregunta al Tribunal de
Justicia acerca de la interpretacion de la Directiva 89/104 en materia de marcas, ' en particular
cuando el licenciatario ha incumplido una clausula del contrato de licencia que prohibe, por
razones de prestigio de la marca, la venta a saldistas fuera de la red de distribucion selectiva.

El Tribunal de Justicia observa en primer lugar que el titular de una marca puede invocar los
derechos conferidos por esta Gltima frente a un licenciatario que infringe una clausula del
contrato de licencia que prohibe, por razones de prestigio de la marca, la venta a saldistas,
siempre que se determine que tal incumplimiento, habida cuenta de las circunstancias

! Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximacion de las legislaciones de
los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), en su version modificada por el Acuerdo sobre el
Espacio Econdmico Europeo, de 2 de mayo de 1992 (DO 1994, L 1, p. 3).



propias del asunto, causa perjuicio al auray a la imagen de prestigio que confieren a dichos
productos una sensacion de lujo.

En efecto, la Directiva permite al titular de una marca invocar los derechos que ésta le confiere
frente al licenciatario, cuando éste incumpla determinadas clausulas del contrato de licencia
establecidas en el articulo 8, apartado 2, de la Directiva, entre las que figuran, en particular, las
relativas a la calidad de los productos. La calidad de los productos de prestigio resulta no sélo de
sus caracteristicas materiales, sino también del aura y de la imagen de prestigio que les confieren
una sensacion de lujo. Pues bien, a este respecto, un sistema de distribucion selectiva como el
controvertido que pretende garantizar una presentacion que realce los productos en el punto de
venta, en particular por lo que respecta a la colocacion, la promocion, la presentacion de los
productos y la politica comercial puede contribuir, como reconoce Copad, a la reputacion de los
productos en cuestion y, por tanto, al mantenimiento de su sensacion de lujo.

Por consiguiente, no se puede excluir que la venta de productos de prestigio por el licenciatario a
terceros que no forman parte de la red de distribucion selectiva afecte a la propia calidad de estos
productos, de manera que, en semejante supuesto, una clausula contractual que prohiba dicha
venta se deba considerar comprendida en la Directiva en materia de marcas. Corresponde al
organo jurisdiccional nacional competente verificar si, habida cuenta de las circunstancias
propias del litigio de que conoce, el incumplimiento por el licenciatario de una cldusula como la
del caso de autos menoscaba la sensacion de lujo de los productos de prestigio y afecta, de este
modo, a su calidad.

A continuacién, el Tribunal de Justicia sefiala que la venta realizada mediando
incumplimiento de una clausula que prohibe la reventa a saldistas fuera de la red de
distribucion selectiva puede considerarse, en el sentido de la Directiva, que ha sido
efectuada sin el consentimiento del titular de la marca cuando se determine que tal
incumplimiento infringe una de las clausulas enunciadas por la Directiva.

Si bien la comercializacion de productos de la marca por un licenciatario debe considerarse, en
principio, que ha sido efectuada con el consentimiento del titular de la marca, también es cierto
que el contrato de licencia no equivale a un consentimiento absoluto e incondicional del
titular de la marca para que el licenciatario comercialice los productos de esta marca.

En efecto, la Directiva atribuye expresamente al titular de la marca la facultad de invocar los
derechos que ésta le confiere frente a un licenciatario cuando €ste infrinja determinadas cldusulas
del contrato de licencia.

Por consiguiente, la Directiva debe interpretarse en el sentido de que la comercializacion de
productos de la marca por el licenciatario, mediando incumplimiento de una clausula del
contrato de licencia, se opone al agotamiento del derecho conferido por la marca a su titular en el
sentido de la Directiva, cuando se determina que esta cldusula corresponde a una de las
establecidas en el articulo 8, apartado 2, de esta Directiva.

Por ultimo, el Tribunal de Justicia considera que el menoscabo causado a la reputacion de
la marca puede, en principio, ser un motivo legitimo en el sentido de la Directiva que
justifique que el titular de la marca pueda oponerse a la comercializacion ulterior de los
productos de prestigio que fueron comercializados en el EEE por él mismo o con su
consentimiento.
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