DOM AV DEN 15.6.1976 - MAL 51/75

DOMSTOLENS DOM
av den 15 juni 1976

‘1 mal 51/75
har High Court of Justice,‘ London, till domstolen gett in en begiran om férhands-
avgorande enligt artikel 177 i EEG-fordraget i det mél som pagar vid den nationella
domstolen mellan
EMI Records Limited, Middlesex
och

CBS United Kingdom Limited, London.
Begéran avser tolkningen av fordragets bestimmelser om fri rorlighet for varor och
konkurrensreglerna i friga om varumérkesritt.

DOMSTOLEN
sammansatt av ordféranden R. Lecourt, avdelningsbrdfé')randena H. Kutscher och
A. O’Keeffe samt domarna A. M. Donner, J. Mertens de Wilmars, M. Serensen

och F. Capotorti,

generaladvokat: J.-P. Warner,
justitiesekreterare: A. Van Houtte,

meddelar f6ljande
dom
DOMSKAL
1 Genom beslut av den 22 maj 1975, som inkom till domstolens kansli den 9

juni 1975, har High Court of Justice, London, enligt artikel 177 i EEG-
fordraget, stillt foljande tolkningsfraga:

: Raucgangssprak: engelska.
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”Skall bestimmelserna i Fordraget om upprittandet av Europeiska ekono-
miska gemenskapen, sirskilt gemenskapsrittens principer och reglerna om fri
rorlighet for varor och konkurrens, tolkas si att de férbjuder A fran att utéva
sina varumérkesrittigheter enligt den nationella lagstiftningen i varje med-
lemsstat i den man utovandet av dessa rittigheter férhindrar

i) att B, i de enskilda medlemsstaterna, séljer varor med varumirket X
som B tillverkat och férsett med varumirket X utanfér gemenskapen,
pé ett territorium dér B har ritt att anvinda varumirket X, eller

ii) att B, i de enskilda medlemsstaterna, tillverkar varor forsedda med
varumirket X?”

Det framgar av uppgifter som ldmnats av den nationella domstolen att
varumdrket i friga ursprungligen tillhdrde ett amerikanskt bolag som ar 1917
Overldt sina intressen och sin kundkrets i flera linder, inklusive gemenska-
pens nuvarande medlemsstater, till sitt brittiska dotterbolag.

Samtidigt &verférde det amerikanska bolaget ett visst antal varumirken,
inklusive det omtvistade, i de nimnda ldnderna till det brittiska dotterbolaget,
men forbeholl sig sjédlv ritten till mérket i Forenta staterna och andra tredje
lander.

Detta varumirke har sedan 1922 successivt forvirvats av flera amerikanska
och brittiska bolag och innechas fér ndrvarande i ett visst antal linder,
inklusive medlemsstaterna, av det brittiska bolaget EMI Records Limited och
i andra ldnder, inklusive Forenta staterna, av.det amerikanska bolaget CBS
Inc. till vilket CBS United Kingdom Limited 4r dotterbolag i Forenade
kungariket.

Det framgar av upplysningar som limnats av High Court att innehavaren av
varumirket i Forenta staterna i gemenskapen genom sina dir etablerade
dotterbolag siljer produkter som ir forsedda med detta varumirke och
tillverkade i Forenta staterna.

Den stillda frigan gir huvudsakligen ut pa att fi veta om innehavaren av ett
varumdrke i en av gemenskapens medlemsstater kan utdva sin exklusiva ritt
for att hindra import eller saluféring i denna medlemsstat av produkter
forsedda med samma varumirke som kommer fran et tredje land eller ar
tillverkade i gemenskapen av ett dotterbolag till innehavaren av varumairket
i detta land.
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Den nationella domstolen har darfér hemstillt att domstolen skall préva den
forelagda fragan med avseende pd gemenskapslagstiftningens regler om fri
rorlighet for varor och om konkurrens.

1. Fri rorlighet for varor

Inom ramen for foérdragets bestimmelser om fri rérlighet for varor och i
Overensstimmelse med artikel 3a i detta foreskrivs det uttryckligen i artikel
30 och féljande om avskaffande av kvantitativa restriktioner samt atgirder
med motsvarande verkan att sidana restriktioner och atgdrder &r forbjudna
“mellan medlemsstaterna”.

Sedan det faststillts att artiklarna 30-34 inte hindrar restriktioner fér import,
export eller transitering som bl.a. grundas pa intresset att skydda industriell
och kommersiell dganderitt, uttrycks det sirskilt i artikel 36, att saddana re-
striktioner inte i nagot fall far utgéra ett medel for godtycklig diskriminering
eller innefatta en fortickt begrinsning av handeln ”mellan medlemsstaterna™.

Utovandet av varumirkesritten for att hindra att varor fran tredje land
salufors under ett identiskt varumirke, dven om detta utgdr en atgdrd med
motsvarande verkan som en kvantitativ restriktion, paverkar darfor inte den
fria rorligheten for varor mellan medlemsstaterna och omfattas alltsa inte av
de forbud som uttalas i artikel 30 och féljande i fordraget.

I detta fall dventyrar utdvandet av varumirkesritten i sjilva verket inte den
gemensamma marknadens enhet, som artikel 30 och foljande avser att
sikerstilla.

Nar dessutom en och samma réttighetshavare innehar varumérkesritten for
en och samma vara i alla medlemsstaterna saknas det anledning att undersoka
om dessa varumirken har ett gemensamt ursprung med ett identiskt varu-
mirke som 4r erkint i ett tredje land eftersom frigan endast dr av betydelse
da det giller att beddma om en uppdelning av marknaden dr mdjlig inom
gemenskapen.

Dessa slutsatser kan inte uteslutas genom aberopande av artiklarna 9 och 10
i fordraget.
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Enligt artikel 10.1 i fordraget skall varor som kommer fran tredje land anses
kunna omsittas fritt om importformaliteterna har uppfyllts och tillimpliga
tullar och avgifter med motsvarande verkan har tagits ut i den importerande
medlemsstaten.

Enligt artikel 9.2 i fordraget skall bestimmelserna i kapitel 1 avsnitt 1 och
andra delen avdelning I kapitel 2 tilldimpas pé varor fran tredje land som kan
omsittas fritt i medlemsstaterna.

Eftersom dessa bestimmelser endast avser verkningarna av att tullformalite-
terna uppfyllts och tullar och avgifter med motsvarande verkan betalats kan
de inte tolkas som att det for varor som férsetts med ett varumirke 1 ett
tredje land och importerats till gemenskapen skulle ricka att uppfylla tullfor-
maliteterna i den forsta medlemsstat till vilken de importeras for att sedan
kunna saluféras pa hela den gemensamma marknaden i strid med reglerna
om skydd av varumirken.

I 6vrigt innehaller fordragets bestimmelser om gemenskapens handelspolitik
i artikel 110 och féljande ingen forpliktelse for medlemsstaterna att till
handeln med tredje land utstrdcka de bindande principerna om fri rorlighet
for varor mellan medlemsstaterna, sdrskilt forbudet mot &dtgirder med
motsvarande verkan som kvantitativa restriktioner.

De atgirder som gemenskapen har enats om i vissa internationella avtal,
t.ex. AVS-EEG-konventionen som undertecknades i Lomé den 28 februari
1975 eller avtalen med Sverige och Schweiz av den 22 juli 1972, ir ett led
i en sadan politik men utgér inte ett genomférande av en forpliktelse som
aligger medlemsstaterna enligt fordraget.

Den bindande verkan av gemenskapens avtal med vissa linder kan inte
utstréckas till andra linder.

For ovrigt, betrdffande bestimmelserna i férordning nr 1439/74 av den 4
juni 1974 (EGT nr L 159, 1974, s. 1) om gemensamma importbestimmelser,
giller dessa bestdimmelser endast kvantitativa restriktioner men inte atgérder
med motsvarande verkan.

Hirav foljer att varken fordragets bestimmelser om fri rorlighet f6r varor,
dess bestimmelser om dvergang till fri omsittning av produkter som kommer
fran tredje land eller slutligen principerna om den gemensamma
handelspolitiken forbjuder innehavaren av ett varumirke i samtliga gemen-
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skapens medlemsstater att utdva sin ritt i syfte att hindra import av likartade

varor som ir forsedda med samma varumirke och kommer fran ett tredje
land.

Bestimmelserna i fordraget om fri rorlighet for varor fir inte heller Aberopas
for att forbjuda den som inom medlemsstaternas territorier innehar varu-
mirket att utbva sin rétt for att hindra en annan innehavare av samma mérke
i ett tredje land fran att tillverka och saluféra sina produkter inom gemen-
skapen, antingen sjalv eller genom dotterbolag etablerade i gemenskapen.

I sjdlva verket skulle skyddet av industriell och kommersiell dganderitt som
inforts genom artikel 36 bli meningslgst om ett annat foretag dn det som &r
innehavare av ett varumérke i medlemsstaterna kunde tillatas att dér tillverka
och saluféra produkter forsedda med samma varumirke eftersom ett sidant
handlingssitt skulle vara jimforligt med ett verkligt intring i det skyddade
varumadrket.

Det kan varken betecknas som ett medel for godtycklig diskriminering eller
en fortickt begransning av handeln mellan medlemsstaterna enligt artikel 36
att innehavaren av ett varumérke vidtar atgarder for att hindra att ndgon som
inte dr innehavare av detta varumirke i medlemsstaterna dér tillverkar och
salufér produkter férsedda med samma mérke.

2. Konkurrens

Enligt artikel 85.1 i fordraget dr foljande oforenligt med den gemensamma
marknaden och forbjudet: “alla avtal mellan féretag, beslut av foretags-
sammanslutningar och samordnade forfaranden” som kan paverka handeln
mellan medlemsstater och som har till syfte eller resultat att dndra konkur-
rensen inom den gemensamma marknaden.

Varumirkesritten som rittsligt begrepp omfattas inte av de kriterier be-
triffande avtal eller samordnade férfaranden som avses i artikel 85.1.

Utbvandet av ritten kan dock komma att omfattas av frbuden i fordraget om
det visar sig vara foremalet for, medlet for eller foljden av konkurrens-
begrinsande samverkan.
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Konkurrensbegrinsande samverkan mellan ekonomiska akt6rer inom den
gemensamma marknaden och konkurrenter i tredje land som kan medféra en
isolering av den gemensamma marknaden i dess helhet, vilket pd gemenska-
pens omrade skulle minska utbudet av varor med ursprung i tredje land
likartade dem som skyddas av ett varumirke inom gemenskapen, kan
medfora dndringar i konkurrensvillkoren inom den gemensamma marknaden.

Sirskilt i det fall di innehavaren av det omtvistade varumirket i tredje land,
inom gemenskapen i olika medlemsstater, har flera etablerade dotterbolag
som kan saluféra varorna i fraga p4 den gemensamma marknaden, kan denna
isolering ocksa paverka handeln mellan medlemsstaterna.

D2 det, som i detta fall, ir fraga om fall av konkurrensbegrinsande sam-
verkan som upphort att gilla ricker det med att verkningarna av sadan
samverkan bestar efter det att de formellt har upphért att gilla for att artikel
85 skall kunna tillimpas.

Verkningarna av konkurrensbegrinsande samverkan anses endast bestd om
det av de berdrda parternas upptridande underférstitt framgar att det finns
for sddan samverkan karaktaristiska kriterier som leder till samma resultat
som det som avsigs med samverkan.

Detta ir inte fallet ndr de nimnda verkningarna inte striacker sig utdver dem
som utan vidare féljer av utdvandet av nationella varumirkesrittigheter.

Vidare framgar det av handlingarna att den utlindska akt6ren kan fa tillging
till den gemensamma marknaden utan att anvinda sig av det omtvistade
varumirket.

Under dessa omstdndigheter ingr kravet pa att innchavaren av ett identiskt
varumérke i ett tredje land, for sin export till den skyddade marknaden, skall
utplina varumirket pi produkterna i friga och eventuellt anbringa ett annat
mérke bland de tillitna f6ljderna av skyddet av varumirket.

Enligt artikel 86 i fordraget dr vidare "ett eller flera foretags missbruk av en
dominerande stillning pa den gemensamma marknaden eller inom en visent-
lig del av denna, i den méin det kan piverka handeln mellan medlemsstater,
oforenligt med den gemensamma marknaden och férbjudet”.

Aven om varumirkesritten ger sin innehavare en sirstillning inom det
skyddade omridet innebidr dock detta inte att han har en dominerande
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stillning enligt ovanndmnda artikel, sérskilt i ett fall som detta, da flera
foretag som har en ekonomisk styrka som kan jimforas med mirkes-
innehavarens styrka, exploaterar marknaden for varorna i frdga och kan
konkurrera med nimnda rittighetshavare.

Om utdvandet av en varumérkesritt 4r avsett att hindra import av varor som
ir férsedda med ett identiskt varumirke till det skyddade omradet utgdr det
inte heller missbruk av en dominerande stillning enligt artikel 86 i fordraget.

Pa dessa grunder finns det siledes anledning att sluta sig till att varken
gemenskapsrittens principer eller reglerna om fri rorlighet for varor och om
konkurrens forbjuder innehavaren av ett och samma méirke i samtliga
gemenskapens medlemsstater att utéva sina av den nationella lagstiftningen
i varje medlemsstat erkdnda rittigheter i syfte att hindra att tredje man i
gemenskapen siljer och tillverkar produkter med samma varumérke, som
innehas i ett tredje land, i den mén utovandet av dessa rattigheter inte visar
sig vara resultatet av konkurrensbegrinsande samverkan eller samordnade
forfaranden som har som mal eller till foljd att isolera eller dela upp markna-
den.

I den man som detta villkor dr uppfyllt ingér kravet pa att denne tredje man,
for sin export till gemenskapen, skall utplina varumérket p4 varorna i fraga
och eventuellt anbringa ett annat mirke bland de tillitna foljderna av det
skydd som varje medlemsstats nationella lagstiftning ger innehavaren av
varumarket mot import fran tredje land av varor forsedda med et identiskt
eller liknande varumaérke.

Riittegangskostnader

De kostnader som har fororsakats den danska regeringen, Forbundsrepubli-
ken Tysklands regering, den franska regeringen, den irlindska regeringen,
den nederldndska regeringen, Forenade kungarikets regering och Europeiska
gemenskapernas kommission, som har inkommit med yttrande till domstolen,
ar inte ersittningsgilla.

Eftersom forfarandet i forhallande till parterna i malet vid den nationella
domstolen utgor ett led i beredningen av samma mal, ankommer det pa den
nationella domstolen att besluta om réattegangskostnaderna.
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P4 dessa grunder beslutar
DOMSTOLEN

- angédende den fraga som forts vidare genom beslut av den 22 maj 1975 av High
Court of Justice, London - f6ljande dom:

1)  Varken gemenskapsrittens principer eller reglerna om fri rorlighet for
varor och om konkurrens forbjuder innehavaren av ett och samma
mirke i samtliga gemenskapens medlemsstater att uttva sina av den
nationella lagstiftningen i varje medlemsstat erkiinda rittigheter i syfte
att hindra att tredje man i gemenskapen siljer och tillverkar varor med
samma varumirke, som innehas i ett tredje land, i den man utévandet
av dessa rittigheter inte visar sig vara resultatet av konkurrensbegriin-
sande samverkan eller samordnade forfaranden som har som mal eller
till foljd att isolera eller dela upp marknaden.

2) I den min som detta villkor dr uppfyllt ingir kravet pi att denne tredje
man, for sin export till gemenskapen, skall utplina varuméirket pa
varorna i friga och eventuellt anbringa ett annat miirke bland de tillitna
foljderna av det skydd som varje medlemsstats nationella lagstiftning ger

innehavaren av varumiirket mot import fran tredje land av varor for-
sedda med ett identiskt eller liknande varumirke.

Lecourt Kutscher O’Keeffe

Donner Mertens de Wilmars Serensen Capotorti

Avkunnad vid offentligt sammantrdde i Luxemburg den 15 juni 1976.

A. Van Houtte R. Lecourt

Justitiesekreterare ' Ordférande
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