DOM AV DEN 17.10.1990 ~ MAL C-10/89

DOMSTOLENS DOM
av den 17 oktober 1990

I mél C-10/89

har Bundesgerichtshof till domstolen gett in en begiran om forhandsavgérande
enligt artikel 177 i EEG-f6rdraget i det mal som pagér vid den nationella domstolen
mellan

SA CNL-SUCAL NV, ett bolag enligt belgisk ritt med site i Liege (Belgien),
och

HAG GF AG, et bolag enligt tysk ritt med site i Bremen (Forbundsrepubliken
Tyskland).

Begiran avser tolkningen av artiklarna 30, 36 och 222 i EEG-fordraget.

DOMSTOLEN
sammansatt av ordféranden O. Due, avdelningsordférandena T.F. O’Higgins, J.C.
Moitinho de Almeida, G.C. Rodriguez Iglesias och M. Diez de Velasco samt

domarna Sir Gordon Slynn, C.N. Kakouris, R. Joliet, F.A. Schockweiler, F.
Grévisse och M. Zuleeg, )

generaladvokat: F.G. Jacobs,
justitiesekreterare: H.A. Riihl, avdelningsdirektor,

som beaktat yttrandena fran

—  SA CNL-SUCAL NV, genom advokaten Gisela Wild, Hamburg, och
professor Joachim Mestmicker,

*
Rittegangssprak: tyska.
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— HAG GF AG, genom advokaterna Bruckhaus, Kreifels, Winkhaus och
Lieberknecht, Diisseldorf,

—  Forbundsrepubliken Tysklands regering, genom Horst Teske och Alexander
von Miihlendahl, Ministerialrat respektive Regierungsdirektor vid justitiemi-
nisteriet, och M. Seidel, samtliga i egenskap av ombud,

—  Nederldndernas regering, genom H.J. Heinemann, vice generalsekreterare
vid utrikesministeriet, i egenskap av ombud,

—  Forenade kungarikets regering, genom S.J. Hay, Treasury Solicitor’s
Department, och N. Pumfrey, bada i egenskap av ombud,

—  Spaniens regering, genom Javier Conde de Saro, generaldirektdr med ansvar
fér samordning av gemenskapsrittsliga tvister, och Rafael Garcia-Valdecasas
y Fernandez, abogado del Estado, chef for den juridiska avdelningen for
tvister vid Europeiska gemenskapernas domstol, bada i egenskap av ombud,

—  Europeiska gemenskapernas kommission, genom juridiske radgivaren Jorn
Sack, i egenskap av ombud,

som beaktat forhandlingsrapporten och vad som férekommit vid den muhtliga for-
handlingen den 18 januari 1990, och

som hort generaladvokatens forslag till avgdrande, framlagt vid sammantride den
13 mars 1990, .

meddelar fdljande
dom

1 Genom beslut av den 24 november 1988, som inkom till domstolen den 13
januari 1989, har Bundesgerichtshof i enlighet med artikel 177 i EEG-
fordraget stillt flera fragor om tolkningen av artiklarna 30, 36 och 222 i
samma fordrag med hénsyn till varuméarkesratten.

2 Dessa fragor har uppkommit under en tvist mellan det belgiska bolaget CNL-

SUCAL och det tyska bolaget HAG GF AG. Det tyska bolaget saluftr
koffeinfritt kaffe som framstills genom en process som bolaget sjilvt har
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uppfuhnit. Bolaget dr i Forbundsrepubliken Tyskland innehavare av flera
varumérken - det dldsta registrerades ar 1907 - i vilka den viktigaste delen
ir ordet "HAG” som 4ven férekommer i bolagets firmanamn.

Ar 1908 registrerade HAG GF AG i Belgien tvd varumérken som innehdll
beteckningen “Kaffee HAG”. Ar 1927 bildade bolaget ett heldgt dotterbolag
i Belgien med namnet ”Café HAG SA”, som det kontrollerade. Dotterbola-
get registrerade minst tvd varumérken, varav det ena bl.a. innehéll beteck-
ningen "Café HAG”. Med verkan fran ar 1935 ¢verlit HAG GF AG dessu-
tom till dotterbolaget de varuméirken som bolaget hade registrerat i eget
namn i Belgien.

Ar 1944 konfiskerades Café HAG SA sisom varande fiendeegendom. De
belgiska myndigheterna salde senare aktiestocken till familjen Van Oevelen.
Ar 1971 &verlat Café HAG SA sina varumirken inom Benelux-omradet till
kommanditbolaget Van Zuylen Fréres i Li¢ge.

SA CNL-SUCAL NV kom till efter en &dndring av kommanditbolaget Van
Zuylen Fréres bolagsform och firmanamn, Bolaget har nu bdrjat importera
koffeinfritt kaffe till Foérbundsrepubliken Tyskland under beteckningen
» HAG” .

For att forhindra detta vickte HAG AG talan vid tysk domstol pa den
grunden att ”"Kaffee HAG” blivit ett vil ansett varumérke i Tyskland och att
den koffeinfria produkt som bolaget séljer under denna beteckning till f6tjd
av en ny framstallningsprocess dr av hogre kvalitet 4n det koffeinfria kaffe
som CNL-SUCAL importerar till Férbundsrepubliken Tyskland.

Inom ramen f8r denna tvist beslutade Bundesgerichtshof, dit malet Gver-
klagats, att enligt artikel 177 i fordraget forklara malet vilande till dess att
domstolen uttalat sig om féljande tolkningsfragor:

1. Ar det - med hinsyn ven till artikel 222 i EEG-fordraget - forenligt
med bestimmelserna om fri rérlighet for varor (artiklarna 30 och 36
i EEG-fordraget) att ett bolag som ir etablerat i medlemsstat A, pa
grundval av sina dér skyddade rittigheter till firmanamn och varu-
mirke, motsétter sig import av liknande varor fran ett bolag som &r
etablerat i medlemsstat B, nir dessa varor 1 stat B lagligen har asatts
en beteckning
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a) som kan foérvixlas med det firmanamn och det varumiarke som
i stat A ar skyddade for det bolag som &r etablerat dér,

b) som ursprungligen — men i ett senare skede dn den beteckning
som skyddas i stat A - dven i stat B tillhorde det bolag som ar
etablerat i stat A, innan den av detta bolag Overlits till ett
dotterbolag inom samma bolagskoncern som hade bildats i
medlemsstat B,

c) som, efter expropriation av dotterbolaget i medlemsstat B,
Overlits av denna stat tillsammans med bolagets Gvriga till-
gangar till en tredje part. som i sin tur Gverlat varumérket till
en juridisk féregangare till det bolag som nu importerar varorna
till medlemsstat A under denna beteckning?

Om svaret pé den forsta frigan dr nekande,

skulle d& svaret pd foregiende fraga bli ett annat for det fall den
beteckning som skyddas i stat A dér har blivit ett vl ansett” varu-
mirke och det, pd grund av att detta ir synnerligen starkt inarbetat,
maste antas att information till konsumenterna om det foretag som
framstiller varan inte kan sikerstillas utan att Aventyra den fria
rorligheten for varor om samma beteckning skulle anvindas av ett
tredje bolag?

Alternativt, fortfarande om svaret pa den forsta frigan dr nekande,

blir d& svaret detsamma om konsumenterna i stat A har vissa fore-
stillningar om den beteckning som skyddas dér, inte bara vad géller
det foretag som framstiller varan utan dven egenskaperna, sirskilt
kvaliteten, hos de varor som bir beteckningen och de varor som under
samma beteckning importeras fran stat B inte uppfyller dessa for-
viintningar?

Om alla de tre fdregiende frigorna besvaras nekande,

skulle da svaret bli ett annat om de forutsittningar som anges var for
sig i fraga 2 och 3 samtidigt skulle gilla?”
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For en utforligare redogérelse fér omstindigheterna i tvisten vid den natio-
nella domstolen, rittegangens forlopp och de till domstolen ingivna yttrande-
na hinvisas till forhandlingsrapporten. Handlingarna i maélet i dessa delar
aterges i det foljande endast i den mén domstolens argumentation kréver det.

Den forsta fragan

Den nationella domstolen vill med sin férsta frdga i huvudsak veta om
artiklarna 30 och 36 i EEG-fordraget hindrar att en nationell lagstiftning
tillater att ett bolag som innehar en varumarkesritt i en medlemsstat hindrar
import av liknande produkter fran en annan medlemsstat dir de lagligen har
asatts ett identiskt eller forvaxlingsbart varumirke, dven d& det varumérke
under vilket de omtvistade produkterna importeras ursprungligen tillhdrde ett
dotterbolag till det bolag som motsitter sig importen och efter expropriation
av dotterbolaget forvirvades av ett tredje bolag.

Med hénsyn till vad som har anforts i beslutet om hénskjutande och i for-
handlingarna infér domstolen om betydelsen av domstolens dom av den 3, juli
1974 i malet 192/73 Van Zuylen mot Hag (Rec. 1974, s. 731) {or svaret pé&
den nationella domstolens fraga, skall det inledningsvis slas fast att dom-
stolen anser det nodvéandigt att ompréva den tolkning som gjordes i denna
dom med hinsyn till den rattspraxis som efter hand har utvecklats rérande
forhallandet mellan industriell och kommersiell dganderétt och fordragets
allminna bestimmelser, sirskilt vad géller den fria rorligheten f6r varor.

Det skall hirvid erinras om att férbud mot och restriktioner fér import som
grundas pa intresset att skydda industriell och. kommersiell dganderitt dr
tillatna enligt artikel 36, med det uttryckliga forbehallet att de inte fir utgéra
ett medel for godtycklig diskriminering eller en fortickt begrinsning av
handeln mellan medlemsstaterna.

Enligt domstolens fasta rattspraxis medger artikel 36 endast undantag frin
den grundléggande principen om fri rorlighet fér varor inom den gemen-
samma marknaden i den man undantagen ar berdttigade for att skydda de
rittigheter som utgdr det sarskilda foremélet for sddan dganderdtt. Innehava-
ren av en industriell och kommersiell dganderitt, som skyddas enligt en
medlemsstats lagstiftning, kan dérfor inte dberopa denna lagstiftning for att
hindra import och saluféring av en produkt som lagligen har férts ut p
marknaden i en annan medlemsstat av honom sjélv, med hans samtycke eller
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av en person som Star i ett ekonomiskt eller réttsligt beroendeférhallande till
honom (se sirskilt dom av den 8 juni 1971 i malet 78/70 Deutsche Gram-
mophon, Rec. 1971, s. 487, dom av den 31 oktober 1974 i malet 16/74
Centrafarm mot Winthrop, Rec. 1974, s. 1183 och dom av den 9 juli 1985
i mélet 19/84 Pharmon mot Hoechst, Rec. 1985, s. 2281).

Vad betriffar varumérkesritten skall det papekas att den 4r ett visentligt
inslag i det system med sund konkurrens som férdraget syftar till att inféra
och uppritthalla. I ett sddant system maste foretagen vara i stind att locka till
sig kunder genom kvaliteten pa sina varor eller tjinster, nagot som bara ir
mojligt om det finns sérskilda kdnnetecken som gor att dessa varor eller
tjinster kan identifieras. For att ett varumirke skall kunna ha denna funktion
maste det utgdra en garanti for att alla produkter som bir det har framstillts
under kontroll av ett enda fdretag som ir ansvarigt for deras kvalitet,

Som domstolen har faststillt vid ett flertal tillfallen dr det sidrskilda foremalet
for varumirkesritten siledes i synnerhet att varumérkesinnehavaren skall
garanteras ensamritt att anviinda varumdirket nir en vara fors ut p4 markna-
den for forsta gangen och att han dérigenom skall skyddas mot konkurrenter
som vill utnyttja varumérkets stillning och anseende genom att silja varor
som otillborligen har asatts detta. For att faststéilla den exakta rickvidden for
varumirkesinnehavarens ensamriitt dr det nodvindigt att ta hinsyn till
varumirkets grundldggande funktion, vilken ar att for konsumenten eller
slutanviindaren garantera mérkesvarans ursprungsidentitet, s att denne utan
risk for forvixling kan sérskilja produkten fran produkter med ett annat ur-
sprung (se sirskilt dom av den 23 maj 1978 malet 102/77 Hoffman-La Roche
mot Centrafarm punkt 7 i domskilen, Rec. 1978, s. 1139, och dom av den
10 oktober 1978 i malet 3/78 Centrafarm mot American Home Products
Corporation, punkterna 11 och 12 i domskélen, Rec. 1978, s. 1823).

Vid bedomningen, mot bakgrund av ovanstiende §verviganden, av sidana
sakforhillanden som de som har beskrivits av den nationella domstolen, #r
den omstindigheten avgérande att innehavaren av det i nationell lagstiftning
skyddade varumirket inte pa nagot sitt har samtyckt till att en liknande
produkt, tillverkad och saluférd av ett féretag som inte stir i ett ekonomiskt
eller ritisligt beroendeforhillande till honom, fors ut pa marknaden i en
annan medlemsstat under ett identiskt eller forvixlingsbart varumirke.,

Det skulle dérfor dventyra varumdirkets huvudfunktion om varumirkes-

innehavaren inte kunde utdva sin rittighet enligt nationell lagstiftning att
motsitta sig importen av en liknande produkt under en beteckning som kan
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forvixlas med hans eget varumérke, eftersom konsumenterna da inte lingre
med sdkerhet skulle kunna identifiera den mérkta produktens ursprung och

. varumérkesinnehavaren skulle kunna fa skulden for den daliga kvaliteten pa

en produkt som han pa intet sitt 4r ansvarig for.

Denna analys paverkas inte av det forhéllandet att det varumirke som
skyddas enligt nationell lagstiftning och det liknande varumirke som den
importerade produkten bir med stod av den exporterande medlemsstatens
lagstiftning ursprungligen tillhérde en och samma innehavare, som efter
expropriation i en av dessa stater fore upprattandet av gemenskapen frintogs
det ena varumaérket. :

Efter expropriationen har nimligen bada varumirkena trots sitt gemensamma
ursprung sjilvsténdigt fyllt sin funktion att inom det egna territoriet garantera
att de mérkta produkterna hérror fran en enda killa.

Hirav foljer att i en situation som den foreliggande, dir varumirket ur-
sprungligen hade en enda innehavare men det odelade innehavet splittrades
till f6ljd av expropriation, s& méste varje varumirkesinnehavare kunna
motsitta sig import och saluforing i den medlemsstat i vilken varumirket
tillhdr honom av produkter som hérrér frin den andre innehavaren, nir det
dr friga om liknande produkter som asatts ett identiskt eller forvéxlingsbart
varumadrke.

Svaret pa den forsta fragan blir siledes foljande. Artiklarna 30 och 36 i
fordraget hindrar inte att en nationell lagstiftning tilldter att et bolag som ir
innehavare av en varumérkesritt i en medlemsstat motsitter sig importen av
liknande produkter fran en annan medlemsstat, dir produkterna lagligen har
asatts ett identiskt eller forvaxlingsbart varumirke, dven om det varumirke
under vilket de omtvistade produkterna importeras ursprungligen tilthérde ett
dotterbolag till det bolag som motsitter sig importen och efter expropriation
av dotterbolaget forvirvades av ett tredje bolag.

Den andra, tredje och fjirde fragan

Med hinsyn till svaret pa den forsta fragan 4r den andra, tredje och fjirde
fragan Gverflodiga.
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Rittegangskostnader

2 De kostnader som har fororsakats Férbundsrepubliken Tysklands regering,
Nederlandernas regering, Forenade kungarikets regering, Spaniens regering
och Europeiska gemenskapernas kommission, som har inkommit med
yttrande till domstolen, 4r inte ersittningsgilia. Eftersom foérfarandet i
forhéllande till parterna i malet vid den nationella domstolen utgdr ett led i
beredningen av samma mal, ankommer det pa den domstolen att besiuta om
rittegangskostnaderna.

P4 dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

- angéende de fragor som genom beslut av den 24 november 1988 forts vidare av
Bundesgerichtshof — {6ljande dom:

Artiklarna 30 och 36 i fordraget hindrar inte att en nationell lagstiftning tillater
att ett bolag som ir innehavare av en varumairkesriitt i en medlemsstat motsét-
ter sig importen av liknande produkter frin en annan medlemsstat, dir
produkterna lagligen har satts ett identiskt eller forvixlingsbart varumirke,
dven om det varumiirke under vilket de omtvistade produkterna importeras
ursprungligen tillhorde ett dotterbolag till det bolag som motsiitter sig importen
och efter expropriation av dotterbolaget forviirvades av ett tredje bolag,

Due O’Higgins Moitinho de Almeida Rodriguez Iglesias
Diez de Velasco Slynn Kakouris
Joliet Schockweiler Grévisse Zuleeg

Avkunnad vid offentligt sammantriide i Luxemburg den 17 oktober 1990,

J.-G. Giraud 0. Due

Justitiesekreterare Ordférande
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