DOM AV DEN 22.6.1994 - MAL C-9/93

DQMSTOLENS DOM
av den 22 juni 1994

I mal C-9/93

har Oberlandesgericht Diisseldorf (Férbundsrepubliken Tyskland) gett in en begiran
om férhandsavgérande enligt artikel 177 i EEG-fordraget i det mél som pagar vid
den nationella domstolen mellan

IHT Internationale Heiztechnik GmbH,

Uwe Danziger
och

Ideal-Standard GmbH,

Wahco Standard GmbH.
Begiran avser tolkningen av artiklarna 30 och 36 i EEG-fordraget.

DOMSTOLEN

sammansatt av ordféranden O. Due, avdelningsordférandena G. F. Mancini, J. C.
Moitinho de Almeida och Diez de Velasco samt domarna C. N. Kakouris, R. Joliet
(referent), F. A. Schockweiler, G. C. Rodriguez Iglesias, M. Zuleeg, P. J. G.
Kapteyn och J. L. Murray,

_ generaladvokat: C. Gulmann,
justitiesekreterare: avdelningsdirektér D. Louterman-Hubeau,

*
Rittegdngssprak: tyska.
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THT INTERNATIONALE HEIZTECHNIK OCH DANZINGER
som beaktat de skriftliga yttrandena frin

—  Ideal-Standard GmbH och Wabco Standard GmbH, ett bolag som har
uppdragits att forvalta det forstndmnda foretaget (nedan kallat “Ideal-Stan-
dard GmbH"), genom advokaten Winfried Tilmann, Diisseldorf,

—  IHT Internationale Heiztechnik GmbH och Uwe Danzinger (nedan kallat
"IHT”), genom advokaten Ulf Doepner, Diisseldorf,

—  Tysklands regering, genom Claus Dieter Quassowski, Regierungsdirektor vid
forbundsekonomiministeriet, Alfred Dittrich, Regierungsdirektor vid for-
bundsjustitieministeriet och Alexander von Milhlendahl, Ministerialrat vid
samma ministerium, alla i egenskap av ombud,

—  Forenade kungarikets regering, genom John D. Colahan, Treasury Solicitor,
i egenskap av ombud, och Michael Silverleaf, barrister,

—  Buropeiska gemenskapernas kommission, genom Angela Bardenhewer och
Pieter van Nuffel, rittstjinsten, bada i egenskap av ombud,

som beaktat férhandlingsrapporten,

som hort de muntliga yttrandena fran Ideal-Standard GmbH och Wabco Standard
GmbH, IHT och Uwe Danziger, Tysklands regering, Forenade kungarikets rege-
ring, foretrddd av John D. Colahan och Stephen Richards, barrister, samt kommis-
sionen vid sammantride den 5 oktober 1993,

som hort generaladvokatens forslag till avgorande, framlagt vid sammantride den
9 februari 1994,

meddelar foljande
dom

1 I beslut av den 15 december 1992, som inkom till domstolen den 12 januari
1993, har Oberlandesgericht Diisseldorf i enlighet med artikel 177 i EEG-
fordraget stillt en fraga angaende tolkningen av artiklarna 30 och 36 i EEG-
fordraget for att beddma huruvida det dr forenligt med gemenskapsritten att
begrinsa anvindningen av ett namn i en situation dér en koncern genom sina
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dotterbolag innehade ett varumérke, som utgjordes av detta namn, i flera av
gemenskapens medlemsstater och dér detta varumirke Overlétits till ett
foretag utanfor koncernen for enbart en medlemsstat och for en del av de
varor det hade registrerats for.

Fragan har stillts inom ramen for en tvist mellan bolagen Ideal-Standard
GmbH och Internationale Heiztechnik (nedan kallat "THT”), bada etablerade
i Tyskland, angaende anvindandet av varumarket Ideal Standard i Tyskland
for virmeanldggningar som tillverkats i Frankrike av IHT:s moderbolag,
Compagnie 1nternat10nale de chauffage (nedan kallat "CICh”).

Till och med 1984 innehade koncernen Amerlcan Standard genom sina tyska
och franska dotterbolag - Ideal- Standard GmbH och Ideal-Standard SA -
varumérket Ideal Standard i Tyskland och Frankrike for sanitdr utrustning
och virmeanldggningar.

I juli 1984 silde koncernens franska dotterbolag, Ideal-Standard SA, varu-
mirket for virmeanliggningar samtidigt med affarsomradet for vérme till
Société générale de fonderie (nedan kallat ”SGF”), ett franskt bolag som det
inte var bundet till. Varumirket verlits for Frankrike (de utomeuropeiska
departementen och territorierna inrdknade), Tunisien och Algeriet.

Overlatelsen skedde under foljande omstindigheter. Bolaget Ideal-Standard
SA hade sedan 1976 haft ekonomiska svarigheter. Ett ackordsforfarande

_inleddes gentemot bolaget. Ett forvaltningsavtal ingicks mellan konkursfér-

valtarna och ett annat franskt bolag, som bildats bl.a. av SGF. Detta bolag
fortsatte produktions- och forsljningsverksamheten for Ideal-Standard SA.
Férvaltningsavtalet utlopte 1980. Utvecklingen av affdrerna i Ideal-Standard
SA:s affarsomrade ”virmeanliggningar” var fortsatt otillfredsstillande. Med
tanke pid SGF:s intresse av att behélla affirsomradet »virmeanliggningar”
och saluféringen av dessa varor i Frankrike under namnet Ideal Standard,
overlit Ideal-Standard SA varumirket och de produktionsenbeter fOr afférs-
omradet for virme som beskrivs i punkt 4 ovan till SGF. Senare dverlat SGF
varumdrket till ett annat franskt bolag, CICh, som liksom SGF tillhér den
franska koncernen Nord-Est och som inte heller hade négon anknytning till
koncernen American Standard.

Ideal-Standard GmbH vickte talan mot IHT om intring i varuméirke och

" handelsnamn p& grund av IHT:s saluféring av virmeanldggningar med

varumirket Ideal Standard tillverkade av CICh i Frankrike. Ideal-Standard
GmbH, som fortfarande var innehavare av varumirket Tdeal Standard i
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Tyskland bade for sanitdr utrustning och for virmeanldggningar, upphorde
1976 att tillverka och saluféra varmeanldggningar.

Denna talan syftar till att IHT skall forbjudas att i Tyskland utbjuda virme-
anldggningar till forséljning under varumérket Ideal Standard och att avbilda
detta varumirke pa olika affirsdokument.

Landgericht Diisseldorf, som prévade talan i forsta instans, fann i en dom av
den 25 februari 1992 att den var grundad.

Landgericht fann fér det forsta att det forelag risk for forvixling. Den
anvinda beteckningen - namnet Ideal Standard - 4r identisk. For 6vrigt har
varorna i fraga tillrdckliga beréringspunkter for att de berdrda anvindarna
ndr de ser samma kinnetecken pa dem skall férledas att tro att de kommer
fran samma féretag.

Landgericht fann vidare inte nagot skl att i férevarande fall géra bruk av sin
befogenhet att i enlighet med artikel 177 i fordraget friga domstolen om tolk-
ningen av artiklarna 30 och 36 i fordraget. Efter att ha erinrat om innehatlet
i dom av den 3 juli 1974 i malet 192/73 Van Zuylen (Rec. 1974, s. 731,
nedan kallad "Hag I-domen”) och dom av den 17 oktober 1990 i mélet C-
10/89 Hag (Rec. 1990, s. I-3711, nedan kallad “Hag II-domen”), uttalade
Landgericht ndmligen att domstolens utforliga redogérelse i den andra domen
“tilirdckligt visar att teorin om gemensamt ursprung har forlorat all grund,
inte bara inom ramen for de faktiska omstindigheter som domstolen har
uttalat sig om, dvs. vid expropriation i en medlemsstat, utan dven vid
frivillig uppdelning av innehavet av ett varumérke som fran borjan tillhdrt en
enda innehavare, vilket dr forhallandet i forevarande fall”.

Bolaget IHT 6verklagade domen till Oberlandesgericht Diisseldorf, som med
héanvisning till Hag II-domen vickte fragan om huruvida forevarande fall
sisom Landgericht hade funnit borde avgoras pa samma sétt med hinsyn till
gemenskapsritten.

Oberlandesgericht Diisseldorf stillde da en tolkningsfraga till domstolen med
foljande lydelse:

"Foreligger en otilldten begrinsning av handeln mellan medlemsstater i den
mening som avses i artiklarna 30 och 36 nér ett i medlemsstat A verksamt
dotterbolag till en tillverkare som ir etablerad i medlemsstat B maste for-
bjudas att som varumérke anvinda namnet Ideal Standard, pA grund av att
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det finns risk for forvixling med ett kénnetecken som har samma ursprung,
nér tillverkaren lagligen anvénder detta namn i sitt hemland i form av ett dar
skyddat varumérke som han forvirvat genom overlatelse och ndr méarket
ursprungligen tillhdrde ett systerbolag till det féretag som i medlemsstat A
motsitter sig import av varor med varumérket Ideal Standard?”

Det har inte bestritts att ett forbud for IHT att.anvdnda namnet Ideal Stan-
dard i Tyskland for virmeanliggningar skulle vara en &tgird med motsvaran-
de verkan som en kvantitativ restriktion enligt artikel 30. Fragan &r darfor
om detta forbud kan vara befogat med hénsyn till artikel 36 i fordraget.

Det bor forst erinras om vissa visentliga aspekter av varumérkesritten och
domstolens rittspraxis nir det géller artiklarna 30 och 36 i fordraget for att
klargora det rittsliga sammanhang som den nationella domstolens friga ingér
i. :

Varornas likhet och risken for forvixling

Den hinskjutande domstolen undrar om Hag II-domen, som avsidg en
situation dér inte bara namnet var identiskt utan dér dven de varor som par-
terna i tvisten saluférde var identiska, ir tillimplig pé tvisten i huvudsaken.
Forevarande tvist giller ddremot anvéndningen av ett identiskt kdnnetecken
for olika varor, och bolaget Ideal Standard GmbH aberopar sin registrering
av varumirket Ideal Standard for sanitir utrustning for att motsitta sig att
detta kinnetecken anvinds for virmeanléggningar.

Det #r ostridigt ait den férbudsritt som foljer av ett skyddat varumirke,
antingen den ir grundad pa registreringen eller har ndgon annan grund,
striicker sig lingre én till de varor for vilka varumérket har forvérvats. Varu-
mirkesritten syftar nimligen till att skydda innehavarna mot att nigon annan
forsoker dra fordel av det anseende som ar forknippat med varumérket och
dirigenom skapar risk for forvixling hos konsumenterna, (se dom av den 23
maj 1978 i mélet 102/77 Hoffman-La Roche, Rec. 1978, s. 1139, punkt 7).
Denna risk kan skapas genom att ett identiskt kéinnetecken anvénds for andra
varor #n de som varumirket har forvérvats for (genom registrering eller pa
annat sitt), om varorna i friga har tillréckligt néra samband for att anvéndar-
na, som ser samma kénnetecken pé varorna, skall f intrycket ait de kommer
fran samma foretag. Varornas likhet ingar alltsd i begreppet forvixlingsrisk
och skall bedomas med hinsyn till syftet med varumérkesratten. '
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Kommissionen har i sitt yttrande varnat for att, som de tyska domstolarna,
ge forvéxlingsrisken och varornas likhet for stort utrymme. Detta skulle
kunna medféra inskrdnkningar, som inte omfattas av artikel 36 i EEG-
fordraget, i den fria rorligheten for varor.

Nir det giller tiden fore ikrafttridandet av radets forsta direktiv 89/104/EEG
av den 21 december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas varuméir-
keslagar (EGT 1989, L 40, s. 1, fransk version; svensk specialutgiva, del
13, volym 17) som skéts upp till den 31 december 1992 i enlighet med
artikel 1 i radets beslut 92/10/EEG av den 19 december 1991 (EGT 1992, L
6, s. 35, fransk version; svensk specialutgiva, del 13, volym 22), dvs. den
tid som &r relevant for tvisten vid den nationella domstolen, har domstolen
i dom av den 30 november 1993 i malet C-317/91 Deutsche Renault (Rec.
1993, s. 1-6227) funnit att faststdllandet av kriterierna for att det skall anses
foreligga en forvixlingsrisk [utgor] en del av de ndrmare bestimmelser om
varumérkesskydd som ... lyder under den nationella ritten” (punkt 31) och
att ”gemenskapsritten [inte] foreskriver ... en restriktiv tolkning av begrep-
pet forvixlingsrisk” (punkt 32).

Som domstolen faststéllt i den domen #r tillimpningen av den nationella
ritten understilld de begrinsningar som anges i andra meningen i artikel 36
i fordraget: det far varken forekomma godtycklig diskriminering eller fér-
téckt begransning av handeln mellan medlemsstaterna, Det skulle t.ex. vara
en fortickt begrinsning om den nationella domstolen gjorde en godtycklig
bedémning av varornas likhet. Sa snart tillimpningen av nationell lagstiftning
i frdga om varornas likhet leder till godtycklig diskriminering eller fortickt
begrénsning, &r det under alla omstindigheter uteslutet att importhindret ir
befogat med hénsyn till artikel 36. Om den behoriga nationella domstolen
slutligen fann att de berdrda varorna inte liknar varandra, skulle det inte
foreligga nagot importhinder som vore befogat med hinsyn till artikel 36.

Med dessa forbehall dr det den domstol dér talan i huvudsaken fors som skall
bedéma de ifrdgavarande varornas likhet. Nir det 4r friga om att faststilla
faktiska omsténdigheter som den nationella domstolen ensam har direkt
kidnnedom om och som siledes inte faller under domstolens behorighet enligt
artikel 177, kan denna bara utgd fran antagandet att det finns risk for for-
vixling. Problemstillningen ar saledes densamma som om de varor for vilka
varumirket har dverlatits och de som omfattas av den i Tyskland &dberopade
registreringen vore identiska.
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De nationella varumirkesriittigheternas territoriella karaktér och obe-
roende o :

Nar det giller en situation dar varumirket har dverlatits for en enda med-
lemsstat och frigan om huruvida 16sningen i Hag II-domen vad géller upp-

‘delningen av ett varumérke pa grund av ett beslag giller dven vid frivillig
" uppdelning, bor det forst papekas, vilket Forenade kungariket har gjort, att

de nationella varumirkesrittigheterna inte bara ar territoriellt begrinsade
utan dven sinsemellan oberoende. ' ,

De nationella varumarkesrittigheterna ar for det forsta territoriella, Denna
territorialitetsprincip, som &r erkand. i internationella avtal, innebar att vill-
koren for skyddet regleras i lagstiftningen i-den stat dar skydd begirs for ett
varumirke. Den nationella ritten kan for dvrigt bara faststilla pafoljder for
handlingar som utfors pa det nationella territoriet i friga. :

~ Genom at ‘den tilliter vissa restriktioner fdr impprt gr)ﬁndadei pa hénsyn till

intresset att skydda immateriell dganderatt, forutsétter sj_iilva, artikel 36 i
EEG-fordraget att det i princip r importlandets lagstiftning som ér tillimplig

- pa handlingar som avser den importerade produkten och som utfors pa denna

stats territorium. En importrestriktion som md&jliggdrs genom en sadan
nationell lagstiftning undgar naturligtvis forbudet i artikel 30 endast om den
omfattas av artikel 36.

De nationella varumirkesrittigheterna &r dven sinsemellan :obcrdende.

Denna princip om varumirkenas oberoende har kommit till uttryck i artikel
6.3 i Pariskonventionen for skydd av den industriella aganderitien av den 20
mars 1883, senast dndrad i Stockholm den 14 juli 1967 (United Nations
Treaty Series, volym 828, nr 11851, s. 305, SO 1970:60), som foreskriver -

" att "ett varumirke som i vederbdrlig ordning registrerats i ett unionsland

skall betraktas som oberoende av de varumérken som registrerats i ovriga

. unionsldnder ...”, .
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Denna princip har lett till erkdnnandet av att innehavaren av en varumirkes-

riitt kan Gverlata denna for ett land utan att samtidigt Sverlata den for andra
linder. : ' ; -

Mobijligheten att gora fristiende Gverlatelser foljer forst och framst implicit av
artikel 6quater i Pariskonventionen. B : s
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En del nationella lagstiftningar medger Gverlatelse av ett varumirke utan
samtidig dverlatelse av foretaget, medan andra fortfarande kriver att féreta-
get skall Overlatas tillsammans med varumérket. I vissa ldnder har kravet pa
samtidig dverlatelse av foretaget tolkats sa att hela foretaget méste 6verlatas,
dven om vissa delar av detta var beldgna i andra linder 4n det som &verlatel-
sen avsag. En Overlatelse av ett varumérke for ett land innebar d& nistan
oundvikligen att varumérket Gverlits dven for andra linder.

Det dr déarfér som artikel 6quater i Pariskonventionen foreskriver foljande:
”Om enligt ett unionslands lagstiftning Gverlatelse av ett varumirke icke r
giltig annat d4n om den 4ger rum samtidigt med Overlatelse av det foretag
eller den handelsrorelse, vartill mérket hor, skall det for giltig Gverlatelse
dock anses tillrackligt, att till forvdrvaren 6vergar den del av foretaget eller
handelsrérelsen, som &r beldgen i detta land, med uteslutanderitt att dir
tillverka eller forsélja de varor, varpa det 6verlatna mérket finnes anbragt,”

Genom att underlitta Sverlatelse av ett varumarke for ett land utan samtidig
Overlatelse i ett annat land forutsétter artikel 6quater i Pariskonventionen att
sadana fristdende Overlatelser kan ske,

Principen om varumirkenas oberoende ar for 6vrigt uttryckligen faststalld i
artikel Oter andra stycket i Madridéverenskommelsen om den internationella
registreringen av varumérken av den 14 april 1891, senast dindrad i Stock-
holm 1967 (United Nations Treaty Series, volym 828, nr 11852, s. 389) som
fOreskriver att “den internationella byréan skall dven anteckna Gverlatelse av
det internationella market som gors enbart for ett eller flera av de avtalsslu-
tande linderna”.

Enhetliga regler, som ur varumérkesréttslig synpunkt férenar flera staters
territorier till ett enda territorium, som t.ex. den gemensamma Beneluxlagen
om varumérken (bilaga till Beneluxkonventionen om varumérken, Bulletin
Benelux, 1962-2, s. 57, protokoll av den 10 november 1983, Bulletin
Benelux av den 15 december 1983, s. 72) eller radets forordning (EG) nr
40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT 1994, L
11, s. 1, fransk version; svensk specialutgiva, del 17, volym 02, s. 3),
foreskriver visserligen att en sadan Gverlatelse av ett varumirke #r ogiltig
som enbart avser en del av det territorium de omfattar (se punkterna 53 och
54 ovan). Dessa enhetliga regler stéller emellertid lika litet som de nationella
lagstiftningarna som villkor for giltigheten av en Gverlatelse vilken gors for
det territorium reglerna omfattar, att varumérket samtidigt skall dverlatas for
territorier i tredje land.
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Rittspraxis betriffande artiklarna 30 och 36, varumirkesrétt och
parallellimport

Med stod av andra meningen i artikel 36 i fordraget har domstolen i sin fasta
rattspraxis fastslagit f6ljande:

Aven om artikel 36 innehaller undantag fran en av de grundliggande prin-
ciperna for den gemensamma marknaden tilliter den endast avvikelser fran
den fria rorligheten for varor nir sidana avvikelser 4r befogade for att
skydda de rittigheter som #r det sirskilda foremélet for denna &ganderétt.

Vad giller varumérken dr det sirskilda foremélet fér den kommersiella
aganderitten i synnerhet att innehavaren skall garanteras ensamratt att
anvinda varumérket nir en vara fors ut p4 marknaden for forsta gingen, och
att han dirigenom skall skyddas mot konkurrenter som vill utnyttja varu-
mirkets stillning och anseende genom att sdlja varor som olovligen forsetts
med detta varumérke.

Ett hinder for den fria rorligheten for varor kan uppkomma av att det i en
nationell lagstiftning rorande industriell och kommersiell dganderétt finns
bestaimmelser om att mirkesinnehavarens ritt inte konsumeras genom att en
vara salufdrs i en annan medlemsstat under detta varuméirke, med den féljden
att innehavaren kan motsitta sig att en vara som forts ut pA marknaden i en
annan medlemsstat importeras till hans eget land.

Ett sadant hinder #r inte befogat nér varan lagligen har forts ut pd marknaden
i den medlemsstat varifran den 4r importerad, av innehavaren sjélv eller med
hans samtycke, s4 att det inte kan vara friga om missbruk av eller intréng i
varumairket.

Om innehavaren av varumirket kunde forbjuda import av skyddade varor
som forts ut p4 marknaden i en annan medlemsstat av honom sjélv eller med

_hans samtycke, skulle han ha mojlighet att avskdrma de nationella markna-

derna och dirmed begrinsa handeln mellan medlemsstaterna, utan att en
sadan begrinsning ar nddvindig for att tillforsikra honom det vésentliga
innehallet i den ensamritt som foljer av- varumirket (se dom av den 31
oktober 1974 i malet 16/74 Winthrop, Rec. 1974, s. 1183, punkterna 7-11).
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Det strider siledes mot artiklarna 30 och 36 att tillimpa en nationell lag som
ger innehavaren av varumirket i importlandet ritt att motsitta sig saluféring
av varor som har forts ut pA marknaden i exportlandet av honom sjilv eller
med hans samtycke. Denna princip om konsumtion av rittigheter giller nir
innehavaren av varumirket i importlandet och innehavaren i exportlandet r
identiska eller ndr de 4r ekonomiskt bundna till varandra, dven om de #r
skilda personer. Detta giller for flera situationer: varor som forts ut pa
marknaden av samma foretag, av en licenstagare, av ett moder- eller dotter-
bolag i samma koncern eller av en ensamagent.

Det har bade i medlemsstaternas och i gemenskapens rittspraxis funnits
ménga fall dér varumirket Gverlatits till ett dotterbolag eller en ensamagent
for att dessa foretag skulle kunna skydda sina nationella marknader mot
parallellimport genom att dra fordel av den restriktiva utformningen av vissa
nationella lagar rérande konsumtion av rittigheter.

Artiklarna 30 och 36 hindrar sddana manipulationer med varumirkesratten,
eftersom de gor att nationella lagar som ger rittsinnehavaren méjlighet att
motsitta sig import inte far tillimpas.

I de situationer som beskrivs ovan (se punkt 34) hotas inte pA nagot sitt
varumérkets funktion genom friheten att importera. Som det faststills i den
ovanndmnda Hag Il-domen maste ett varumirke for att kunna fylla sin
funktion utgéra en garanti for att alla varor som bir det har framstillts under
kontroll av ett foretag som ensamt dr ansvarigt fr deras kvalitet (punkt 13).
I samtliga ovanndmnda fall har kontrollen legat i en hand: koncernen i fallet
med varor som sldppts ut av ett dotterbolag, tillverkaren i fallet med varor
som saluférts av ensamagenten, licensgivaren nir det giller varor som
avsatits av en licenstagare. Vad géller licensen har licensgivaren méjlighet att
kontrollera kvaliteten pa licenstagarens varor genom att i avtalet infora
klausuler som forpliktar licenstagaren att folja hans instruktioner och som ger
honom méjlighet att se till att de f6ljs. Det ursprung som varumirket skall
garantera ir detsamma: det bestdms inte pa grund av vem som #r tillverkaren
utan med hinvisning till det centrum varifran tillverkningen styrs (se motive-
ringen till Beneluxkonventionen och den gemensamma lagen, Bulletin
Benelux, 1962-2, s. 36).

Det skall vidare understrykas att det avgérande ir méjligheten att kontrollera
varornas kvalitet, inte det faktiska utévandet av kontrollen. Dirfor skall en
nationell lag som ger licensgivaren méjlighet att motsitta sig import av
licenstagarens varor genom att dberopa deras daliga kvalitet limnas utan
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beaktande eftersom den strider mot artiklarna 30 och 36. Om licensgivaren
tolererar att varor av dalig kvalitet tillverkas, trots att han enligt avtalet har
mojlighet att forhindra det, skall han ta ansvaret for detta. Om tillverkningen
av varorna ir decentraliserad inom en och samma bolagskoncern, och de
dotterbolag som ir etablerade i de olika medlemsstaterna tillverkar varor vars
kvalitet 4r anpassad till respektive lands marknad, skulle tillimpningen av en
nationell lag som gor det mojligt for ett dotterbolag i koncernen att aberopa
dessa kvalitetsskillnader -for att motsétta sig att varor tillverkade av ett
systerbolag salufors pa dess territorium, ocksd vara utesluten. Enligt artiklar-
na 30 och 36 maste koncernen ta konsekvenserna av sitt val.

Artiklarna 30 och 36 hindrar saledes tillimpningen av nationella lagar som
tillater att varumérkesritten gors gillande for att hindra den fria rorligheten
for en vara forsedd med ett varumérke vars anvindning kontrolleras frén ett
enda stille. : -

Situationen diir den enhetliga kontrollen dver varumirket har splittrats
till foljd av en overlatelse enbart for en eller flera medlemsstater '

Oberlandesgericht Diisseldorf tar i sin friga upp problemet huruvida samma
principer skall gilla nir varumarket har Gverlatits enbart for en eller flera
medlemsstater till ett foretag som inte dr ekonomiskt bundet till dverlataren
och nir dennme motsditer sig att varor som forvirvaren har forsett med

varumirket saluférs i det land dér 6verlataren har behallit detta.

Denna situation skall klart skiljas frin det fall dér de importerade varorna
kommer frdn en licenstagare eller ett dotterbolag som har Overtagit varu-
mirkesritten i exportlandet. Overlatelseavtalet ger némligen inte i sig, dvs.

- nar det inte finns nigra ekonomiska band, verlataren mojlighet att kontrolle-

ra kvaliteten pa de varor som salufors och forses med varumérket av for-
vérvaren.

Kommissionen har hivdat att eftersom koncernen American Standard dver-
Jatit varumirket Ideal Standard for virmeanldggningar till ett tredje bolag i
Frankrike, har den implicit medgivit att detta bolag far fora ut virmeanlagg-
ningar under detta mérke i Frankrike. Eftersom det fanns en tyst Overens-
kommelse, kunde saluféringen av virmeanldggningar under det Gverlatna
mirket inte vara forbjuden i Tyskland. :
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Detta resonemang kan inte godtas. Det samtycke som varje overlatelse
innebidr &r inte detsamma som krdvs for att principen om konsumtion av
réttigheter skall gélla. For detta krivs att rattsinnehavaren i importlandet
direkt eller indirekt skall ha befogenhet att avgéra vilka varor som far forses
med varumdrket i exportlandet och att kontrollera deras kvalitet. Denna
befogenhet gar férlorad om kontrollen &ver mirket 6verldmnas till en tredje
part utan ekonomiska band med 6verlataren.

Losningen att isolera marknader nir det fér tva av gemenskapens med-
lemsstater finns olika mirkesinnehavare som #r inte #r ekonomiskt bundna
till varandra, har redan godkints av domstolen i Hag II-domen. DA detta
handlade om et fall dér det enhetliga innehavet hade splittrats till f5ljd av ett
beslag har det dock gjorts gillande att samma 16sning inte behover gilla vid
frivillig uppdelning.

Denna synpunkt kan inte godkinnas, eftersom den motséger domstolens
argumentering i Hag II-domen. Domstolen understrok forst att varumiarkes-
ritten dr ett visentligt inslag i det system med icke-snedvriden konkurrens
som fordraget syftar till att inféra (punkt 13). Den erinrade sedan om
varumirkets identifieringsfunktion och, i ett avsnitt som redan omnimnts i
punkt 37 ovan, villkoren for att varumérket skall kunna fylla denna funktion.
Domstolen ansag vidare att rickvidden for den ensamritt som &r det sirskil-
da foremalet for varumérkesritten borde faststillas med hénsyn till varumr-
kets funktion (punkt 14). Den understrok att i det fallet var den omstin-
digheten avgdrande att innehavaren av varumirket i importlandet inte hade
samtyckt till att varor saluforda av det foretag som innehar ritten i exportlan-
det fors ut pA den marknaden (punkt 15). Domstolen drog dirfor slutsatsen
att det skulle dventyra varumirkets huvudfunktion om konsumenterna inte
langre med siikerhet skulle kunna identifiera den mérkta produktens ursprung
och varumérkeshavaren skulle kunna fa skulden for den daliga kvaliteten pa
en vara som han pa intet sitt 4r ansvarig for (punkt 16).

Som Forenade kungariket och Tyskland med ritta har pipekat och Land-
gericht Diisseldorf som avgjorde malet i forsta instans har fastslagit, giller
dessa synpunkter oavsett om uppdelningen av det varumirke som fran borjan
innehades av en och samma innehavare beror pa ett myndighetsingripande
eller en dverlatelse genom avtal.

I synnerhet IHT har gjort gillande att innehavaren av ett varumirke som

Overlater detta i en medlemsstat, men behaller det i de andra medlems-
staterna, maste acceptera konsekvenserna av att dverlatelsen férsvagar varu-
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mirkets identifieringsfunktion. Genom en territoriellt begrdnsad Gverlatelse
avstar innehavaren frivilligt frdn att vara ensam om att salufra varorna
under varumirket i fraga i gemenskapen. :

Det argumentet kan 1nte godtas. ‘Det tar namligen inte hénsyn till att ett
varumirkes funktion skall bedémas i forhallande till ett bestdmt territorium,
eftersom varumirkesritten ar territoriell (punkt 18 i Hag II-domen).

IHT har ocksa anfort att det franska dotterbolaget, Ideal-Standard SA, i
Frankrike har anpassat sig till en situation dér varor (som virmeanliggningar

“och sanitér utrustning) hérrérande fran olika killor kan saluforas under

samma varumirke pi samma nationella territorium. Det tyska dotterbolagets
inviindningar mot att virmeanldggningar salufors i Tyskland under varu-
mirket Ideal Standard skulle siledes vara ett uttryck for missbruk.

Inte heller detta argument kan godtas.

For det forsta har éverlatelsen gjorts enbart for Frankrike. Om argumentet
godtogs skulle det, som den tyska regeringen har konstaterat, medfora att

- dverlatelsen av rittigheten for Frankrike dven skulle innebira tillstand att

anvinda kinnetecknet i Tyskland, medan avtal om overlatelser och licenser,
med tanke pa de nationella varumirkesrittigheternas territoriella karaktar,
alltid ingas for ett bestdmt territorium.

Dessutom och framfor allt tillater fransk rétt, som &r tillimplig p den aktu-
ella dverlatelsen, varumirkeséverlatelser som 4r begransade till vissa varor,
med pafoljd att liknande varor som hérrér frén olika kéllor kan omsattas pa
franskt territorium under samma varumirke, medan tysk rétt ddremot genom
att forbjuda varumérkesoverlatelser som 4r begrénsade till vissa varor syftar
till att forhindra en sidan samexistens. IHT:s argument skulle om det
godtogs leda till att den 16sning som géller i exportlandet skulle utstrackas till
importlandet, enligt vars rittsordning en sddan samexistens inte dr tillaten,
och detta trots den territoriella karaktir som dessa rattigheter har.

Med utgangspunkt i tanken att en verlatelse till en tredje part som inte ar
ekonomiskt bunden till Gverlataren skulle leda till att det fanns olika kallor
inom samma territorium, och att man for att bevara varumérkets funktion
méste medge att forvirvaren kan forbjudas att exportera varor till 6ver-
latarens territorium och omvint, foreskrivs i de regler som giller for flera
lander — for att undvika att det skapas hinder for den fria rorligheten for

‘varor - att sidana overlitelser ir ogiltiga som gors for enbart en del av det
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territorijum som omfattas av rittigheterna enligt dessa regler. Genom den
begrinsning som dérmed gors av rétten att forfoga 6ver varumérket garante-
rar dessa enhetliga lagar att innehavaren 4r densamma pé hela det territorium
dir de géller och sikerstiller produktens fria rérlighet.

Den gemensamma Beneluxlagen om varumirken, vars mél var att forena de
tre staternas territorium ur varumirkesrattslig synpunkt (motivering, Bulletin
Benelux, 1962-2, s. 3 och 4), foreskriver att ett varumérke fran och med
lagens ikrafttridande bara kan godkénnas for hela Benelux (motivering,
Bulletin Benelux, 1962-2, s. 14). Den faststiller darfor att Gverlatelser av
varumarken som inte gérs for hela Benelux ér ogiltiga.

Genom den tidigare nimnda forordningen om gemenskapsvarumérket har det
ocksi skapats en réttighet av enhetlig karaktdr, Med vissa undantag (se
hirom artikel 106 om forbud for bruk av gemenskapsvarumérken och artikel
107 om lokalt gillande #ldre rittigheter) skall gemenskapsmérket "ha samma
rattsverkan i hela gemenskapen: det far inte registreras, 6verlatas eller avstis
ifran eller bli féremal for beslut om upphévande av innehavarens réttigheter
eller forklaras ogiltigt, inte heller far dess anvindning forbjudas, om det inte
géller f6r hela gemenskapen” (artikel 1.2).

”Gemenskapslagstiftning om varumérken ersitter likvil inte medlemsstater-
nas varumérkeslagar” (femte dvervigandet i ingressen i samma f6érordning)
till skillnad fran Beneluxlagen. Gemenskapsvarumirket liggs bara till utéver
de nationella rittigheterna. Ingenting fOrpliktar foretagen att skaffa sig
gemenskapsvarumérken (femte dvervigandet i ingressen i forordningen). Det
faktum att det finns gamla nationella rittigheter kan dessutom vara ett hinder
for registrering av ett gemenskapsvarumirke. Enligt artikel 8 i samma
férordning kan innehavaren av ett varumirke i en enskild medlemsstat
nidmligen motsitta sig att ett gemenskapsvarumérke registreras av en person
som ir innehavare av nationella rittigheter for identiska eller liknande varor
i alla de andra medlemsstaterna. Denna bestimmelse kan inte tolkas som et
hinder for oOverlatelse av nationella varumérken enbart fér en eller flera
medlemsstater. Hérav framgar att férordningen om gemenskapsvarumérket
inte innebér att sidana Gverlatelser av nationella varumirken som ir be-
grinsade till vissa medlemsstater &r ogiltiga.

En sadan rittsverkan kan inte ges forordningen genom réttspraxis. Om man
bedomer att de nationella lagstiftningarna &r atgirder med motsvarande
verkan, som faller under artikel 30 och inte motiveras genom artikel 36, i
den méan de pé& grund av de nationella rittigheternas oberoende (se punkterna
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25-32 ovan) for nirvarande kopplar giltigheten av en Overlitelse pd de
territorier de omfattar till kravet om att varumaérket samtidigt skall 6verlatas
for de andra medlemsstaterna, sa foljer av denna bedémning att medlems-
staterna aliggs en positiv skyldighet, nimligen att i sin lagstiftning infora en
regel som foreskriver att verlatelser av nationella varuméarken ar oglltlga om

~de gOrs for enbart en del av gemenskapen.

Det ankommer pa gemenskapslagstiftaren att aligga medlemsstaterna en

_ sadan skyldighet genom ett direktiv som antas med stdd av artikel 100a i

EEG-fordraget, eftersom det for att uppritta den inre marknaden och fi den
att fungera dr nddvindigt att avligsna hinder som beror pd de nationella
varumarkenas territoriella karaktir, eller att sjilv direkt formulera regeln i en

forordning med stéd av samma bestimmelse.

Det bor dven tilliggas att nir sinsemellan oberoende foretag gor sverlatelser

av varumirken till f5ljd av en dverenskommelse att dela upp marknaden, r
forbudet mot konkurrensbegransande avtal i artikel 85 tillampligt, och
overlatelser som gors som ett led i en sadan Gverenskommelse ér ogiltiga.

~ Som Férenade kungariket med rétta har understrukit kan denna regel och den

dirmed férbundna pafdljden dock inte tillimpas mekaniskt pd alla Gver-
latelser. For ait en overlitelse av ett varumirke skall betecknas som ett led
i ett avtal som ir férbjudet enligt artikel 85 krdvs en analys av sammanhang-
et, de underliggande forpliktelserna i samband med Overlatelsen, parternas
avsikter och den utlovade motprestationen.

Med hinsyn till det foregaende blir svaret pa fragan fran Oberlandesgericht

Diisseldorf foljande. Det foreligger inte nigon otilliten begrinsning av

handeln mellan medlemsstaterna i den mening som avses i artiklarna 30 och
36 nir ett i medlemsstat A verksamt dotterbolag till en tillverkare som &r
etablerad 1 medlemsstat B maste forbjudas att som varumirke anvénda
namnet Ideal Standard pa grund av att det finns risk for forvéxling med ett
kinnetecken som har samma ursprung, nir tillverkaren lagligen anvander
detta namn i sitt hemland i form av ett dar skyddat varumérke som han
forvirvat genom Overlatelse och mérket ursprungligen tillhdrde eit syster-
bolag till det foretag som i medlemsstat A motsétter sig 1mport av varor med
varumérket Ideal Standard.
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Rittegangskostnader

61 De kostnader som har férorsakats Tysklands regering, Foérenade kungarikets
regering och Europeiska gemenskapernas kommission, som har inkommit
med yttrande till domstolen, ir inte ersdttningsgilla. Eftersom forfarandet i
forhallande till parterna vid den nationella domstolen utgér ett led i be-
redningen av samma mal, ankommer det pd den domstolen att besluta om
rittegangskostnaderna.

Pa dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

- angiende den friga som genom beslut av den 15 december 1992 forts vidare av
Oberlandesgericht Diisseldorf — foljande dom:

Det foreligger inte nagon otillaten begréinsning av handeln mellan medlemssta-
terna i den mening som avses i artiklarna 30 och 36 nér ett i medlemsstat A
verksamt dotterbolag till en tillverkare som ir etablerad i medlemsstat B maste
forbjudas att som varumérke anvinda namnet Ideal Standard péd grund av att
det finns risk for forvixling med ett kiinnetecken som har samma ursprung,
nir tillverkaren lagligen anvinder detta namn i sitt hemland i form av ett déir
skyddat varumirke som han forvirvat genom overlitelse och méirket ursprung-
ligen tillhorde ett systerbolag till det foretag som i medlemsstat A motsiitter sig
import av varor med varumiirket Ideal Standard.

Due Mancini Moitinho de Almeida
Diez de Velasco Kakouris Joliet
Schockweiler Rodriguez Iglesias Zuleeg
Kapteyn Murray
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Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 22 juni 1994.

R. Grass ' ’ . . O. Due

Justitiesekreterare . : - Ordforande
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