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consommateurs, car, 4 SUpposer que Ceux-ci
soient induits en erreur, ce ne peut étre que
sur le point, secondaire, du lieu du dépot de
la marque, et non pas sur celui, essentiel, de
la qualité du produit, ni a celles tenant 2 la
loyauté des transactions commerciales, car,
d’une part, le professionnel averti qu’intér-

esse ’existence d’une protection légale
résultant du dépét d’une marque est en
mesure de s’informer avec précision i ce
sujet et, d’autre part, celui qui procéde i un
tel dépot recherche avant tout cette protec-
tion, la possibilité d’apposer un signe indi-
quant son existence n’étant qu’accessoire.

RAPPORT D’AUDIENCE
présenté dans ’affaire C-238/89%

I — Faits et procédure

1. La société P. ]. Dahlhausen & Co,,
défenderesse au principal, commercialise en
République fédérale d’Allemagne des filtres
a sang qu’elle importe d’ltalie. Le fabricant
italien appose sur les filtres eux-mémes et
sur les emballages la dénomination « Miro-
pore », suivie de la lettre (R) entourée d’un
cercle. Outre la marque avec I’indication en
cause et les autres mentions concernant
Iemploi prévu, le fabricant, les dimensions
et les dates de fabrication et de péremption,
qui figurent sur tous les emballages, le fabri-
cant fait apposer le nom de la partie défen-
deresse (a titre de distributeur) sur I'embal-
lage des filtres livrés a cette derniére.

La société Pall Corp., demanderesse au
principal, a assigné la défenderesse entre
autres en cessation de I'usage en République
fédérale d’Allemagne de la lettre (R) aprés
la dénomination « Miropore » pour les
filtres 4 sang, au motif que la marque ainsi
spécifiée n’est pas protégée en Allemagne.
Dans ces conditions, l'utilisation de la lettre

* Langue de procédure: allemand.
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(R) constituerait une publicité trompeuse
interdite en vertu de larticle 3 de la loi alle-
mande sur la concurrence déloyale (UWG).
Cet article est libellé comme suit:

« Quiconque, dans les échanges commer-
ciaux, donne, dans un but de concurrence,
des indications trompeuses sur la situation
commerciale, en particulier sur la qualité,
l'origine, le mode de fabrication, les prix de
chacune des marchandises ou services indus-
triels ou commerciaux ou de I’ensemble des
marchandises ou services offerts, les listes de
prix, le mode d’acquisition des marchandises
ou la source dont elles proviennent, la
possession de récompenses, la cause ou le
but de la vente ou Pimportance des quan-
tités de marchandises disponibles, peut étre
assigné en cessation de I'usage de ces indi-
cations. »

La jundiction nationale estime que ’inter-
diction demandée s’impose en application de
la législation allemande, mais elle émet des
doutes sur le point de savoir si une telle
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interdiction équivaudrait i une restriction
quantitative au sens de Iarticle 30 du traité.

En conséquence, par ordonnance du 29 juin
1989, le Landgericht Miinchen I a décidé,
en application de I’article 177 du traité, de
surseoir a statuer jusqu’d ce que la Cour de
justice se soit prononcée 2 titre préjudiciel
sur les questions suivantes:

« 1) Linterdiction, justifiée au regard de
Iarticle 3 de P'UWG (loi allemande sur
la concurrence déloyale) par la juris-
prudence des juridictions de la Répu-
blique fédérale d’Allemagne, de mettre
en circulation en République fédérale
d’Allemagne des marchandises dont la
dénomination est suivie d’un (R)
lorsqu’aucune protection de la marque
n’existe en  République fédérale
d’Allemagne  constitue-t-elle  une
mesure d’effet équivalant i une restric-
tion quantitative 3 I'importation, inter-
dite par l'article 30 du traité CEE, dans
la mesure ou elle est également appli-

quée lorsqu’une protection de Ia
marque existe dans un autre Etat
membre?

2) Dans les conditions particulieres de la
présente affaire, Iarticle 3 de 'UWG
est-il applicable aux fins de protéger les

biens visés a Ilarticle 36 du traité
CEE? »
2. D’ordonnance du Landgericht Miin-

chen I a ée enregistrée au greffe de la
Cour le 31 juillet 1989.

Conformément a P'article 20 du protocole
sur le statut de la Cour de justice de la
CEE, des observations écrites ont été dépo-
sées:

— par Pall Corp., demanderesse au prin-
cipal, représentée par M¢° Pagenberg,
avocat au barreau de Munich,

— par P. J. Dahthausen & Co., défende-
resse au principal, représentée par M¢
Donle, avocat au barreau de Munich,

— par le gouvernement de la République
fedérale d’Allemagne, représenté par
M. Ernst Réder, Regierungsdirektor au
ministere des Affaires économiques, et
M. Horst Teske, Ministerialrat au
ministére de la Justice,

— par le gouvernement de la République
italienne, représenté par M. Oscar
Fiumara, avvocato dello Stato,

— par le gouvernement du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d’Irlande du
Nord, représenté par M™¢ S, J. Hay, du
Treasury Solicitor’s Department,

— par la Commission des Communautés
européennes, représentée par  son
conseiller juridique M. Jorn  Sack,
assist¢ de M™ Renate Kubicki, fonc-
tionnaire du ministere de la Justice de
la  République fédérale d’Allemagne,
détaché au service juridique de Ia
Commission.

La Cour, sur rapport du juge rapporteur,
'avocat général entendu, a décidé d’ouvrir
la procédure orale sans instruction préalable.
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II — Résumé des observations écrites dépo-
sées devant la Cour

3. La société Dahlhausen, le gouvernement
italien et la Commission proposent une
réponse en ce sens qu’une interdiction telle
que celle en cause constitue une mesure
d’effet équivalant A une restriction quantita-
tive 3 Pimportation au sens de l'article 30
du traité qui ne peut étre justifiée ni par des
exigences impératives ni sur la base de
article 36 du traité.

Dablbhausen estime que [Iapplication en
I'espece de larticle 3 de PUWG serait
contraire i larticle 30 du traité, puisqu’elle
créerait un obstacle 4 I'importation dans la
mesure ou les produits en cause pourraient
étre mis en vente en Italie sous leur présen-
tation actuelle et qu’une modification de
cette présentation pour le seul marché alle-
mand manquerait de rentabilité de sorte que
la marchandise ne serait plus importée en
Allemagne.

Des exigences impératives telles que la
loyauté des transactions commerciales et la
protection du consommateur ne sauraient
justifier de créer cet obstacle, car, pour
sauvegarder ces intéréts, il n’est pas indis-
pensable d’interdire I'apposition d’une
marque accompagnée d’un signe indiquant
la protection de celle-ci si cette protection
existe effectivement dans P’Etat membre
d’origine. En effet, selon le droit allemand,
’ajout (R) ne signifie pas que la marque en
cause ait été enregistrée en Allemagne.

Les limitations territoriales des droits de
marque dans la Communauté ne justifient
pas impérativement que, sous couvert de la
loyauté des échanges commerciaux, I'indica-
tion d’une protection de la marque ne soit
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autorisée que dans le pays dans lequel cette
protection a été accordée. Dahlhausen
invoque i cet égard I’arrét du 13 mars 1984,
Prantl, point 27 (16/83, « Bocksbeutel »,
Rec. p. 1299), selon lequel la défense des
consommateurs et la loyauté des transac-
tions commerciales doivent &tre assurées
dans le respect mutuel des usages loyale-
ment et traditionnellement pratiqués dans
les différents Etats membres. Selon Dahl-
hausen, la circonstance que les conditions
de protection de la marque dans les diffé-
rents Etats membres ne sont pas les mémes
ne change rien, au moins dans le cas ou il
est possible d’identifier le pays d’origine
dans lequel la marque est protégée.

En ce qui concerne la protection du
consommateur, Dahlhausen ajoute que
Iobjectif d’une marque est d’indiquer
qu’une marchandise provient d’une certaine
entreprise et non de fournir des indications
quant 4 Padministration auprés de laquelle
cette marque a été enregistrée.

Meéme si un petit nombre des consomma-
teurs allemands devait s’imaginer que le (R)
indique une protection formelle en Alle-
magne, la défense de cette interprétation
erronée et peu répandue n’apparait pas
comme un impérauf contraignant, compte
tenu de I'importance de la libre circulation
des marchandises pour le marché commun.

Par ailleurs, Dahlhausen estime que doit
étre transposé 2 la présente affaire le raison-
nement suivi dans Parrét du 6 novembre
1984, Kohl/Ringelhan & Rennett, point 15
(177/83, Rec. p. 3651), selon lequel Pinter-
diction d’utiliser un signe disunctif au seul
motif que le public pourrait éure induit en
erreur en ce qui concerne la provenance
nationale ou étrangére des marchandises
constitue une discrimination i Pencontre des
marchandises importées.
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Dahlhausen propose de répondre aux ques-
tions posées comme suit:

« L’application de Particle 3 de P'UWG qui
interdirait a la défenderesse de commercia-
liser en République fédérale d’Allemagne
des filtres A sang portant la marque ‘Miro-
pore’ suivie de la lettre (R) entourée d’un
cercle indiquant que la marque en cause a
été enregistrée en Italie est en I'espece
contraire i Particle 30 du traité CEE. »

Le gouvernement italien est d’avis qu’une
interdiction telle que celle de Iespece
constituerait une mesure d’effet équivalent
interdite par I'article 30 du traité. En effet,
ladJoncuon du (R)ila marque n ’altére en
rien la substance de celle-ci, et Iorigine
ainsi que la qualité du produit peuvent étre
clairement déduites des inscriptions sur
Pemballage. Par conséquent, la protection
des consommateurs et la loyauté des tran-
sactions commerciales ne sont pas compro-
mises.

Le gouvernement italien propose donc de
répondre 4 la premiére question par 'affir-
mative et 4 la seconde question par la néga-
tive.

La Commission écarte d’abord I’applicabilité
en Pespéce de la directive 84/450/CEE du
Conseil, du 10 septembre 1984, relative au
rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des Etats
membres en matiére de publicité trompeuse
(JO L 250, p. 17). En effet, le (R) aurait
pour seule fonction d’indiquer aux concur-
rents lexistence d’une marque protégée,
mais non de donner une indication sur la
marque elle-méme, et ne permettrait notam-
ment pas de tirer des conclusions sur I’Etat
dans lequel I'enregistrement a été effectué,

ni sur la qualité du produit en question. Le
(R) ne pourrait donc pas étre considéré
comme une forme de publicité au sens de
Iarticle 2 de ladite directive.

En P’espece, selon la Commission, I’interdic-
tion constitue une mesure d’effet équivalent
au sens de Particle 30 du traité qui ne peut
etre justifiée ni sur la base de Iarticle 36 ni
sur la base d’exigences impératives. En effet,
celles-ci ne peuvent étre prises en considéra-
tion que pour des mesures sappliquant
indistinctement aux produits nationaux et
aux produits importés. Or, en se pronongant
sur Pinterdiction du symbole, la juridiction
nationale entend justement faire une distinc-
tion selon qu’il existe une protection en
droit allemand ou seulement selon le droit
d’un autre Etat membre (voir I'arrét précité
du 6 novembre 1984). Une telle distinction
selon lorigine de la marchandise pourrait
d’autant moins entrer en ligne de compte
que, suite 3 I’harmonisation du droit des
marques, il faut partir du principe de I’équi-
valence des marques.

La Commission propose par conséquent de
répondre aux questions de la maniére
suivante:

« Il convient d’interpréter les articles 30 et
36 du traité CEE en ce sens que Pinterdic-
tion édictée par un ordre juridique national
de mettre en vente et en circulation des
marchandises fabriquées dans un autre Etat
membre pour lesquelles existe une protec-
tion de la marque dans cet Etat membre et
en utilisant le signe international (R) est i
considérer comme une mesure d’effet équi-
valant 4 une restriction quantitative et donc
comme prohibée. »
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4. Selon la société Pall et le gouvernement
du Royaume-Uni, Pinterdiction en cause ne
constitue pas une mesure d’effet équivalant
i une restriction quantitative i I'importation
et n’est donc pas contraire 3 Particle 30 du
traité.

Pall fait valoir que le (R) indique I’existence
d’une marque déposée dans le pays ou il est
utilisé. Cela ressort du caractére territorial
des droits de marque ainsi que des procé-
dures nationales différentes et des condi-
tions divergentes pour le dépot des marques
dans les différents Etats membres. Affirmer
que la marque est déposée est donc de
nature 2 induire en erreur dans les cas ou la
marque n’a en réalité pas été enregistrée
dans le pays concerné. En outre, une telle
affirmation devrait éwre considérée comme
un acte de concurrence déloyale vis-a-vis
des autres concurrents. Si I’enregistrement
d’une marque dans un Etat quelconque de
la Communauté suffisait a justifier usage
du (R), des dépéts de marques ne seraient
plus effectués que dans les pays n’imposant
qu'un simple enregistrement, les pays qui
prévoient un examen préalable ainsi qu’une
procédure d’opposition étant évités.

Selon Pall, la présente affaire, contrairement
a Paffaire « Bocksbeutel » (arrét précité du
13 mars 1984), ne porte pas sur une ques-
tion de libre circulation des marchandises,
mais sur la question d’une prétention non
fondée a la possession d’un droit de
marque, prétention qui doit étre interdite
pour des raisons impératives tenant i la
protection du consommateur.

Une telle interdiction s’applique sans
distinction aux produits nationaux et
importés.
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De surcroit, elle ne peut pas étre considérée
comme une entrave sensible i la libre circu-
lation des marchandises. En effet, il serait
trés simple d’utiliser un seul emballage pour
tous les pays, indiquant PEtat dans lequel la
marque a été enregistrée. L’exigence d’une
telle référence expresse ne constituerait pas
une discrimination, car le fabricant n’est pas
obligé d’utiliser le (R).

Pall propose donc la réponse suivante:

« L’article 30 du traité CEE ne s’applique
pas i lPinterdiction de se référer a une
marque protégée, lorsque cette protection a
été conférée dans un autre Etat de la
Communauté, mais pas dans I'Etat en
cause. »

Le gouvermnement britannigue estime que
Putilisation du (R), qui indique qu’une
marque est enregistrée, induit en erreur les
clients et les concurrents si la marque n’est
pas enregistrée dans le pays o les marchan-
dises sont vendues. Cela ne changera que
lors de la création d’une marque commu-
nautaire; le propriétaire d’une telle marque
sera en droit d’utiliser une indication de
’enregistrement telle que le (R) n’importe
ou dans la Communauté.

Dans I’état actuel du droit communautaire,
caractérisé par des différences importantes
en ce qui concerne les conditions d’enregis-
trement des marques, admettre que le dépot
dans un Etat membre justifierait le fait pour
un fabricant de faire croire que cette
marque est protégée dans tous les Etats
membres équivaudrait i une discrimination
en faveur des fabricants des Etats membres
ou Penregistrement est plus facile 4 obtenir.
En outre, cela pourrait conduire 4 un
« forum shopping » en ce qui concerne le
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choix des pays ou les marques seront dépo-
sées.

Selon le gouvernement britannique, 1’affaire
« Bocksbeutel » (arrét précité du 13 mars
1984) se distingue de la présente affaire
quant aux faits et ne fournit donc pas de
précédent. En effet, dans P’affaire « Bocks-
beutel », bien que la forme de la bouteille ait
été de nature 4 induire en erreur le consom-
mateur, Pétiquette apposée sur celle-ci
faisait clairement ressortir la situation réelle
concernant la nature et Porigine du vin. En
revanche, dans la présente affaire, la situa-
tion réelle ne serait pas apparente au vu de
’emballage.

En Pespece, [lutilisation de certaines
mentions 4 c6té du (R), telle que « marque
enregistrée en Italie », pourrait fournir un
moyen de marquage clair susceptible d’étre
utilisé dans tous les pays sans induire en
erreur. Cet ajout n’impliquerait que des
cotts tres faibles et ne saurait étre considéré
comme discriminatoire, d’autant plus que le
fait d’utiliser ou non le symbole (R) dépend
entierement du fabricant. Celui-ci pourrait
donc facilement éviter [linterdiction en
cause en I’espéce et qui n’est pas contraire
Particle 30 du traité, soit en s’abstenant
d’utiliser le (R), soit en y ajoutant une
mention faisant apparaitre clairement la
situation réelle.

5. Le gouvernement allemand, tout en
proposant également en principe une
réponse négative i la premiére question,
estime néanmoins que, dans le cas ou la
juridiction nationale procéderait i certaines
constatations de fait, I'interdiction pourrait

étre contraire A I’article 30 du traité.

Selon le gouvernement allemand, la réponse
a la question posée est déterminée par la
directive 84/450 sur la publicité trompeuse,
précitée. Des mesures nationales conformes
a ceue directive ne constituent pas une
entrave aux échanges au sens de Particle 30
du ctraité. En Allemagne, larticle 3 de
PUWG garantit pleinement la mise en
ceuvre de la directive et doit étre interprété
a la lumiere de celle-ci.

Il ressort notamment de Particle 2, point 2
(« présentation »), et de Iarticle 3, sous c),
de la directive (prétention a un droit de
propriété intellectuelle) que lutilisation du
(R) a coté de la marque constitue une publi-
cité au sens de ladite directive.

Pour savoir §’il s’agit d’une publicité trom-
peuse, il est nécessaire d’établir si une partie
appréciable des catégories de personnes
concernées, notamment les acheteurs,
comprend le simple emploi du (R) en ce
sens qu’il indique nécessairement une
marque protégée dans le pays ou la
marchandise est vendue. Le gouvernement
allemand est d’avis qu’il appartient au juge
national de vérifier ce point au moyen d’une
mesure d’instruction, par exemple i Iaide
d’un sondage d’opinion.

Si une telle constatation devait résulter de
Pinstruction, ce que le gouvernement alle-
mand met en doute, il reste i vérifier, égale-
ment par le juge national, si la confusion
suscitée au sein des catégories de personnes
concernées est susceptible de porter atteinte
aux conditions de la concurrence.

Selon le gouvernement allemand, la signifi-
cation juridique d’une confusion suscitée au
sein d’une minorité ne dépend pas seule-
ment d’un seuil numérique minimal, mais est
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également déterminée par la pondération
des intéréts en présence opérée au cas par
cas par la juridiction nationale, qui aura
— pour ce faire — recours  des considéra-
tions d’ordre supérieur. Parmi ces considé-
rations figurent les principes juridiques
consacrés en droit communautaire, dont,
notamment, le principe de la libre circula-
tion des marchandises.

Une interdiction judiciaire d’employer pour
un produit fabriqué dans un autre Etat
membre de la Communauté sa dénomina-
tion suivie du symbole (R) lorsqu’il existe
dans cet autre Etat membre une protection
au titre des marques pour cette dénomina-
tion a pour effet potentiel de restreindre la
libre circulation de marchandises. Par
conséquent, elle ne serait conforme i la
directive en matiére de publicité trompeuse
que s’il résultait de la procédure au prin-
cipal, aussi bien sur le fondement des
constatations de fait que sur celui de la
nécessaire pondération des intéréts en
présence qu’en fait une partie juridiquement
importante des catégories de personnes
concernées conclut au vu du seul emploi du
(R) a I’existence d’une protection nationale
au titre des marques et que cela a un effet
significatif sur les conditions de la concur-
rence.

Méme si ces conditions ne sont pas réunies,
une interdiction adoptée en vertu du droit
national serait possible en principe en vertu
de Particle 7 de la directive, qui permet une
protection plus étendue. Mais, dans cette
hypothése, une telle mesure devrait étre
appréciée par rapport aux principes établis
par la Cour de justice en Iabsence d’une
législation communautaire. Une telle mesure
n’est donc justifiée que si elle est nécessaire
pour fau'e droit A des exigences impératives
tenant A la protection de la loyauté des tran-
sactions commerciales ou i la défense des

1-4834

consommateurs. De P’avis du gouvernement
allemand, une telle exigence impérative
n'existe pas lorsque la dénomination
employée est objectivement  exacte,
c’est-a-dire lorsque la protection conférée
par une marque existe véritablement dans un
autre Etat membre et que, tout en étant mal
comprise dans le pays par une petite mino-
rité des personnes visées, qui croiront que la
marque bénéficie dans ce pays d’une protec-
tion au titre des marques, I'indication liu-
gieuse ne suscitera aucune idée fausse chez
la trés grande majorité des catégories de
personnes auxquelles elle s’adresse.

En conséquence, le gouvernement allemand
propose de répondre aux questions comme
suit:

«1. a) Lorsque le fait de mettre dans le
commerce des marchandises portant
un (R) ajouté i leur dénomination,
alors qu’il n’existe dans le pays de
destination aucune protection de la
marque, constitue une publicité
trompeuse au sens de la directive du
Conseil, du 10 septembre 1984, rela-
tive au rapprochement des disposi-
tions législatives, réglementaires et
administratives des Etats membres
en matiére de publicité trompeuse
(84/450/CEE, JO L 250, p. 17),
une interdiction fondée sur celle-ci
n’est pas une mesure qui équivaut
dans ses effets a une restriction
quantitative illicite 4 P'importation
au sens de I’article 30 du traité CEE,
méme lorsque cette interdiction est
appliquée dans des cas oi il existe
une protection de la marque dans un
autre Etat membre de la Commu-
nauté européenne.
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b) Il n’y a publicité trompeuse au sens

)

de la directive que s’il apparait dans
la procédure au principal, tant sur le
fondement des constatations de fait
que sur celui de la nécessaire pondé-
ration des intéréts en présence —
intéréts tenant compte du principe
de la libre circulation des marchan-
dises — qu’une partie juridiquement
importante  des  catégories de
personnes concernées conclut effec-
tivement, 4 partir de la seule utilisa-
tion du (R), a [lexistence d’une
protection nationale de la marque et
que cela affecte les conditions de la
concurrence. Il appartient A la juri-
diction saisie de la procédure initiale
de procéder aux constatations de
fait nécessaires.

Dans la présente affaire, une inter-
diction d’utiliser la mention d’une
protection légale de la marque (R),
interdiction qui  s’appuierait sur
Particle 3 de 'UWG tout en étant
exorbitante du champ d’application
de la directive communautaire régis-
sant la publicité trompeuse, ne serait
pas conforme aux dispositions rela-

tives 4 la libre circulation des
marchandises a [intérieur de la
Communauté.

2. Par principe, les mesures nationales

contre la publicité trompeuse doivent
éure appréciées par rapport i la direc-
tive du Conseil, du 10 septembre 1984,
relative au rapprochement des disposi-
tions législatives, réglementaires et
administratives des Etats membres en
matiere de  publicité  trompeuse
(84/450/CEE, JO L 250, p. 17); pour
autant que la directive admette des
mesures de protection nationale plus
étendues, celles-ci doivent étre justifiées
par des exigences impératives tenant i
la protection de la loyauté des transac-
tions commerciales et 4 la défense des
consommateurs (articles 30 et 36 du
traité CEE). »

G. C. Rodriguez Iglesias

Juge rapporteur
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