PFEIFFER

DOMSTOLENS DOM
den 11 maj 1999

I m3l C-255/97,

angdende en begdran enligt artikel 177 i EG-fordraget (nu artikel 234 EG), frin
Handelsgericht Wien (Osterrike), att domstolen skall meddela ett forhandsavgo-
rande i det vid den nationella domstolen anhingiga mailet mellan

Pfeiffer Grofthandel GmbH

och

Loéwa Warenhandel GmbH,

angiende tolkningen av artiklarna 30 och 52 i EG-fordraget (nu artiklarna 28 EG
och 43 EG 1 indrad lydelse),

meddelar

* Ritegingssprik: tyska.
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DOMSTOLEN

sammansatt av ordféranden G. C.Rodriguez Iglesias, avdelningsordférandena
P. J. G.Kapteyn och P.Jann samt domarna ]J. C.Moitinho de Almeida,
C. Gulmann (referent), J. L. Murray, H. Ragnemalm, L. Sevén och M. Wathelet,

generaladvokat: J. Mischo,
justitiesekreterare: bitridande justitiesekreteraren H. von Holstein,

med beaktande av de skriftliga yttranden som har inkommit frin:
— Pfeiffer Groflhandel GmbH, genom advokaten Johannes Hintermayr, Linz,

— Léwa Warenhandel GmbH, genom advokaten Andreas Foglar-Deinhardstein,
Wien,

— Osterrikes regering, genom Christine Stix-Hackl, Gesandte, forbundsutrikes-
ministeriet, 1 egenskap av ombud,

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom Berend Jan Drijber, rittstjins-
ten, i egenskap av ombud, bitridd av advokaten Bertrand Wigenbaur, Ham-
burg,

med hinsyn till forhandlingsrapporten,
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efter att muntliga yttranden har avgivits vid sammantridet den 26 maj 1998 av:
Pfeiffer Groffhandel GmbH, foretritt av advokaten Johannes Hintermayr och advo-
katen Georg Minichmayr, Linz, Léwa Warenhandel GmbH, féretritt av advokaten
Jiirgen Brandstitter, Wien, och kommissionen, féretridd av advokaten Bertrand-
Wigenbaur,

och efter att den 7 juli 1998 ha hért generaladvokatens férslag till avgorande,

féljande

Dom

Handelsgericht Wien har genom beslut av den 24 mars 1997, som inkom till dom-
stolen den 14 juli samma &r, i enlighet med artikel 177 1 EG-fordraget (nu arti-
kel 234 EG) stillt en friga om tolkningen av artiklarna 30 och 52 i EG-férdraget
(nu artiklarna 28 EG och 43 EG i dndrad lydelse).

Denna friga har uppkommit i en tvist mellan bolaget Pfeiffer Groffhandel GmbH
(nedan kallat Pfeiffer) och bolaget Lowa Warenhandel GmbH (nedan kallat Lowa)

1 vilken Pfeiffer har yrkat att Lowa skall férbjudas att anvinda ett visst firmanamn.

Pfeiffer driver sedan ir 1969 ett stort snabbkép i Pasching i Osterrike under fir-
manamnet "Plus KAUF PARK”. Denna beteckning registrerades vid den Oster-
rikiska federala patentmyndigheten (Patentamt) som ett ordmirke och ett figur-
mirke med prioritet frin och med den 5 augusti 1969. Pfciffer siljer olika varor,
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visentligen inom livsmedelssektorn, under varumirket ”Plus wir bieten mehr”, som
registrerades 1 Osterrike med prioritet frin och med den 22 september 1989.

Lowa driver 139 ligprisbutiker i Osterrike i vilka den siljer varor av samma slag
som i Pfeiffers snabbkop. Lowas moderbolag, det tyska bolaget Tengelmann Waren-
handelsgesellschaft (nedan kallat Tengelman), ir innehavare av det internationella
varumirket “Plus” med prioritet frin och med den 15 november 1989. Det tyska
bolaget Plus Warenhandelsgesellschaft mbH & Co., ett annat dotterbolag till Tengel-
mann, ir innehavare av ordmirket och figurmirket ”Plus prima leben und sparen”
som registrerades i Osterrike med prioritet frin och med den 18 december 1979.
Lowa ir sjilvt innehavare av ordmirket och figurmiarket “Pluspunkt” som regist-
rerades i Osterrike med prioritet frin och med den 15 april 1994.

Tengelmann och Plus Warenhandelsgesellschaft verkar inom sektorn for lagprisbu-
tiker under firmanamnet “Plus” i Tyskland, Italien, Spanien, Tjeckiska republiken
och Ungern. Tengelmann strivar efter att dess butiker skall presenteras enhetligt i
hela Europa, vilket skulle méjliggéra en likadan reklam inom Europa och en vidare
utveckling av en “corporate identity”.

Av dessa skil borjade Lowa ir 1994 saluféra varor under beteckningen *Plus” och
indra namnet pi 17 av de 139 snabbk&p som det driver i Osterrike frin *Zielpunkt”
till ”Plus prima leben und sparen”, vars grafiska framstillning motsvarar dess sys-
terbolags ordmirke och figurmirke samt skiljer sig frin det firmanamn som anvinds
av Pfeiffer sivil genom att olika uppgifter har lagts till som genom dess optiska
framstillning.

Pfeiffer har i milet vid den nationella domstolen, med stéd av 9 § 1 Gesetz gegen
den unlauteren Wettbewerb (lag om illojal konkurrens, nedan kallad UWG), yrkat
att Lowa skall férbjudas att i delstaterna Niederdsterreich, Oberdsterreich och
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Salzburg driva detaljhandel for forsiljning till de slutliga konsumenterna under
firmanamnet "Plus”, med eller utan tilligg av andra uppgifter.

9 § forsta stycket UWG gor det mojligt att férbjuda anvindning av bolagsnamn,
firmanamn eller sirskilda foretagsbeteckningar som medfor forvixlingsrisk med
bolagsnamn, firmanamn eller sirskilda beteckningar som en annan person har ritt
att anvinda. Enligt 9 § tredje stycket UWG skall registrerade varumirken och kom-
mersiella tecken som ir kinnetecknande fér foretaget inom det berdrda affirsom-
ridct samt andra omstindigheter som kan sirskilja foretaget i friga frin andra
foretag likstillas med en sirskild foretagsbeteckning.

Handelsgericht Wien har i sitt beslut om hinskjutande pipekat

— att 9 § UWG 1 6sterrikisk rittspraxis har tolkats s, att varumirken och sar-
skilda foretagsbeteckningar erhiller skydd enligt denna bestimmelse endast om
de har sirskiljande egenskaper, det vill siga nigot sirskilt och individuellt som
redan genom sin art gor det mojligt att sirskilja den som bir mirket eller
beteckningen frin andra personer, eller om de — oberoende av sin egenart —
har blivit sirskiljande pi grund av att de ar allmint kinda inom handeln,

— att "Plus”, sdsom beteckning pi ett féretag som salufér varor av mycket varie-
rande art — livsmedel men dven andra dagligvaror — i snabbkop, med hinsyn
till denna rittspraxis har en egenart och inte enbart ir beskrivande, och f5ljakt-

ligen kan skyddas, och
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— att Lowas anvindning av firmanamnet "Plus”, med eller utan tilligg av andra
uppgifter, foljaktligen utgor en dvertridelse av 9 § UWG, eftersom Pfeiffer har

prioritet,

Handelsgericht Wien anser emellertid att det férbudsforeliggande som den kan
komma att meddela i enlighet med 9 § UWG skulle pdverka handeln inom gemen-
skapen. Den har mot denna bakgrund beslutat att forklara malet vilande och att
stilla f6ljande friga till domstolen:

”Skall artikel 30 respektive artikel 52 och féljande artiklar i EG-fordraget tolkas s3,
att de utgdr hinder f6r att tillimpa nationella bestimmelser som innebir att 1 friga
om varumirken respcktive sirskilda foéretagsbeteckningar som kan foérvixlas skall
market eller beteckningen med ildst prioritet skyddas och foljaktligen att ett foretag
forbjuds att anvinda ett varumirke respektive en sirskild foretagsbeteckning i tre
av Osterrikes delstater, medan detta ir tillitet i andra medlemsstater for bolag som
hér till samma koncern?”

Det konstateras inledningsvis att den nationella domstolen anser det vara klarlagt
att det foreligger en sidan fdrvixlingsrisk som sokanden 1 milet har dberopat till
stdd for sitt yrkande att svaranden i malet vid den nationella domstolen, i enlighet
med en nationell bestimmelse om illojal konkurrens, skall férbjudas att anvinda ett
firmanamn. Genom sin friga 6nskar den nationella domstolen {5ljaktligen 1 huvud-
sak fi veta om artiklarna 30 och 52 i fordraget utgor hinder for att tillimpa en
nationell bestimmelse som innebir forbud mot att anvinda ett firmanamn sisom
sirskild foretagsbeteckning pi grund av en férvixlingsrisk.

Pfeiffer har foreslagit att denna fraga skall besvaras nekande, genom att bland annat
grunda sig pd domstolens rittspraxis om varumirkesskydd med avseende pa artik-
larna 30 och 36 1 EG-fordraget (den senaste artikeln nu artikel 30 EG i indrad
lydelse). Pfeiffer har gjort gillande att 9 § forsta stycket UWG, i egenskap av natio-
nell bestimmelse som enbart ror siljfformerna och inte produkterna, och som utan
itskillnad tillimpas pa alla berérda aktorer, oavsett om de ir Ssterrikiska medbor-
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gare eller inte, ar férenlig med artikel 30 1 fordraget och inte innebir att etable-
ringsfriheten enligt artikel 52 i fordraget inskrinks.

Léwa har i huvudsak gjort gillande att ett f6rbud for ett foretag att inom en del av
det Osterrikiska territoriet anvinda samma beteckning som anvinds i andra med-
lemsstater av bolagen inom samma koncern innebir att den fria rorligheten for
varor 3sidositts, eftersom det hindrar koncernen frin att genomféra ett enhetligt
reklamkoncept inom gemenskapen och siledes tvingar importoren att ombesorja
presentationen av sina produkter pd olika sitt, beroende pa var saluforingen sker.
Loéwa anser dessutom att férbudet mot att anvinda ett firmanamn dven kan medféra
oacceptabla inskrinkningar i etableringsfriheten i den mening som avses i artikel 52
1 férdraget.

Den osterrikiska regeringen, som anser att frigan huruvida den &sterrikiska lag-
stiftningen ir férenlig med gemenskapsritten numera skall avgéras med hinsyn till
ridets f6rsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnirmningen av
medlemsstaternas varumirkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgiva
omride 13, volym 17, s. 178), har gjort gillande att 9 § forsta stycket UWG iar
forenlig med bestimmelserna i nimnda direktiv, i den del det stycket innebir att
skyddet for tidigare varumirken sikerstills.

Kommissionen anser att artikel 52 i fordraget inte utgdr hinder for att tillimpa en
sidan bestimmelse som 9 § férsta stycket UWG, eftersom sistnimnda bestimmelse
inte direkt rér méjligheten och formerna fér en etablering och siledes inte har nigot
samband eller 4tminstone inte nigot tillrickligt samband med etableringsfriheten.
Den har tillagt att beslutet om hinskjutande 1 varje fall inte pd nigot sitt gor det
mojligt ate sluta sig till att 9 § f6rsta stycket UWG, dess praktiska tillimpning eller
nationell rittspraxis pa omridet ger upphov till direkt eller indirekt diskriminering
mellan 8sterrikiska foretag och foretag som vill etablera sig i Osterrike.
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Kommissionen har vidare gjort gillande att inte heller artikel 30 i fordraget utgor
nigot hinder for att tillimpa en sddan bestimmelse som forekommer 1 9 § forsta
stycket UWG, eftersom, om siljfformer i enlighet med rittsfallet Keck och
Mithouard faller utanfér tillimpningsomridet for artikel 30 i fordraget, detsamma
a fortiori skall vara tillimpligt pad bestimmelser i vilka det inte f6reskrivs nigon som
helst siljform (dom av den 24 november 1993 i de forenade milen C-267/91 och
C-268/91, REG 1993, s. I-6097; svensk specialutgiva, volym 14).

Det skall forst undersokas om ett sidant forbud som avses i malet vid den nationella
domstolen strider mot artikel 52 i fordraget, i vilken det foreskrivs att inskrink-
ningar i etableringsfriheten inom gemenskapen skall avvecklas. Enligt svaranden i
milet vid den nationella domstolen skulle det yrkade foreliggandet, om det med-
delades mot svaranden, nimligen begrinsa etableringsfriheten i Osterrike for den
koncern som den hor till, eftersom den skulle hindras frin att anvinda den beteck-
ning som koncernen anvinder 1 andra medlemsstater, sirskilt den medlemsstat dir
dess moderbolag ir etablerat.

Det ir av vikt att erinra om att den etableringsratt som foreskrivs i artikel 52 i
fordraget, jimford med artikel 58 1 EG-fordraget (nu artikel 48 EG), tillkommer
savil fysiska personer som ir medborgare i en medlemsstat i gemenskapen som de
juridiska personer som avses i artikel 58 i férdraget. Den omfattar, med forbehall
for foreskrivna undantag och villkor, en ritt att pd varje annan medlemsstats ter-
ritorium starta och utéva all slags verksamhet som egenforetagare samt en ritt att
bilda och driva foretag och att uppritta kontor, filialer eller dotterbolag.

Nationella bestimmelser som kan férsitta bolag frin andra medlemsstater i en
situation som faktiskt eller rittsligt 4r mindre gynnsam in den situation som giller
for bolag i vardstaten utgdr en inskrinkning i ritten att starta sidan verksamhet
(dom av den 17 juni 1997 i mal C-70/95, Sodemare m. fl., REG 1997, s. 1-3395,
punkt 33). En sidan inskrinkning strider mot artikel 52 i férdraget, jimford med
artikel 58 1 fordraget, iven om den tillimpas pi ett icke-diskriminerande sitt, sivida
den inte motiveras av tvingande hinsyn till allminintresset, ir dgnad att sikerstilla
forverkligandet av den malsittning som efterstrivas genom den och inte gir utéver
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vad som ir nddvindigt for att uppni denna mélsittning (se dom av den 30 november
1995 i mil C-55/94, Gebhard, REG 1995, s. I-4165, punkt 37).

Ett sidant f6rbud som har begirts av sokanden 1 milet vid den nationella domstolen
missgynnar emellertid de foretag som har sitt site 1 en annan medlemsstat, dir de
rittsenligt anvander ett firmanamn, och som onskar utstricka anvindningen av detta
firmanamn utanfoér denna medlemsstat. Férbudet kan nimligen hindra dessa féretag
fran att genomfora ett enhetligt reklamkoncept inom gemenskapen, eftersom det
kan tvinga dem att ombesdrja presentationen av sin verksamhet pi olika sitt bero-
ende pa var de ir etablerade.

En sidan inskrinkning i etableringsritten till f6ljd av en nationell bestimmelse,
genom vilken bland annat firmanamn skyddas mot forvaxlingsrisk, motiveras emel-
lertid av tvingande hinsyn till det allminintresse som utgors av skyddet for indust-
riell och kommersiell dganderitt (se, i detta avseende, dom av den 18 mars 1980 i
mil 62/79, Coditel, REG 1980, s. 881, punkt 15; svensk specialutgiva, volym 5,
s. 89).

Skyddet mot denna forvixlingsrisk som ges i nationell ritt kan inte pitalas pi
grundval av gemenskapsritten, eftersom skyddet 6verensstimmer med det sirskilda
foremilet f6r firmaskyddet, vilket bestdr i att skydda innehavaren mot forvixlings-
risk (se, 1 detta avseende, i friga om varumirken, dom av den 30 november 1993 i
mal C-317/91, Deutsche Renault, REG 1993, s. 1-6227, punkt 37; svensk special-
utgiva, volym 14).

Det kan dessutom konstateras att, sisom generaladvokaten har gjort 1
punkterna 63—68 1 sitt forslag till avgorande, det foreliggande som Pfeiffer har
yrkat skall meddelas i milet vid den nationella domstolen ir dgnat att sikerstilla
forverkligandet av den mailsidttning som efterstrivas genom det och inte gar utover
vad som ir nédvindigt for att uppni denna milsittning, eftersom den nationella
domstolen, pd grundval av sin nationella ritt, drar slutsatsen att forvaxlingsrisk fak-
tiske foreligger.
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Artikel 52 i fordraget utgor siledes inte hinder for ett sidant forbud som det som
kan komma att meddelas Léwa i milet vid den nationella domstolen.

Det skall for det andra undersékas om ett sidant férbud strider mot artikel 30 i
fordraget, enligt vilken kvantitativa importrestriktioner f6r varor samt dtgirder med
motsvarande verkan skall vara forbjudna mellan medlemsstaterna.

Sisom har konstaterats i punkterna 17—24 i denna dom giller att dven om det
forbud som den nationella domstolen 6verviger att meddela medfor att méojlighe-
terna for foretag som ir etablerade i andra medlemsstater att anvinda samma fir-
manamn i den berérda medlemsstaten begrinsas, strider det inte mot artikel 52 1
fordraget, eftersom det motiveras av tvingande hinsyn. Férbudet kan fé)jaktligen
endast strida mot artikel 30 i fordraget avseende den fria rorligheten for varor om
och i den mén det har andra restriktiva verkningar f6r den fria r6rligheten f6r varor
mellan medlemsstater in de som indirekt foljer av inskrinkningarna i etablerings-
friheten.

Aven om det antas att den ifrigasatta itgirden har restriktiva verkningar for den
fria rorligheten for varor, har det i det aktuella fallet emellertid inte framkommit

nagon uppgift som visar att det inte ror sig om verkningar som indirekt féljer av
restriktionerna i etableringsfriheten.

Inte heller artikel 30 i fordraget utgor siledes hinder f6r ett sidant forbud som kan
komma att meddelas Léwa 1 malet vid den nationella domstolen.

Mot bakgrund av det foregiende skall tolkningsfrigan besvaras s3, att artiklarna 30
och 52 i fordraget inte utgdr hinder f6r att tillimpa en nationell bestimmelse som
innebir forbud mot att anvinda ett firmanamn sisom sirskild foretagsbeteckning
pd grund av forvixlingsrisk.
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Rittegangskostnader

De kostnader som har fororsakats den osterrikiska regeringen och kommissionen,

vilka har inkommit med yttranden till domstolen, ar inte ersittningsgilla. Eftersom

forfarandet i férhallande till parterna i mélet vid den nationella domstolen utgér ett

led i beredningen av samma mal, ankommer det pi den nationella domstolen att”
besluta om rittegingskostnaderna.

P3 dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

— angiende den friga som genom beslut av den 24 mars 1997 har stillts av Han-
delsgericht Wien — f6ljande dom:

Artiklarna 30 och 52 i EG-fordraget (nu artiklarna 28 EG och 43 EG i indrad
lydelse) utgor inte hinder for att tillimpa en nationell bestimmelse som innebir
forbud mot att anvinda ett firmanamn sisom sirskild foretagsbeteckning pa
grund av forvixlingsrisk.

Rodriguez Iglesias Kapteyn Jann
Moitinho de Almeida Gulmann Murray
Ragnemalm ’ Sevén Wathelet

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 11 maj 1999.

R. Grass G. C. Rodriguez Iglesias

Justiticsekreterare Ordférande
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