GRAFFIONE

DOMSTOLENS DOM
den 26 november 1996~

I mal C-313/94,

angiende en begiran enligt artikel 177 1 EG-fordraget, frén Tribunale di Chiavari
(Italien), att domstolen skall meddela ett forhandsavgérande i det vid den natio-
nella domstolen anhingiga mélet mellan

Elli Graffione SNC

och

Ditta Fransa,

angiende tolkningen av artiklarna 30 och 36 1 EG-fordraget och artikel 12.2 b i
ridets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen av
medlemsstaternas varumirkeslagar (EGT nr L 40, 1989, s. 1),

meddelar

DOMSTOLEN

sammansatt av ordféranden G. C. Rodriguez Iglesias, avdelningsordférandena
G. E Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, J. L. Murray och L. Sevén samt
domarna P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann (referent), D. A. O. Edward, ].-P. Puissochet,
G. Hirsch och H. Ragnemalm,

* Rittegingssprik: italienska.

1-6051



DOM AV DEN 26.11.1996 — MAL C-313/94

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

med beaktande av de skriftliga yttranden som har inkommit frén:

— E lli Graffione SNC, genom advokaten Federico Montaldo, Genua, och
Bernard O’Connor, barrister,

— Ditta Fransa, genom advokaten Fausto Capelli, Milano, och advokaten Gian
Marco Bo, Chiavari,

— Ttaliens regering, genom professor Umberto Leanza, chef {6r avdelningen for
diplomatiska tvister vid utrikesministeriet, i egenskap av ombud, bitridd av
Maurizio Fiorilli, avvocato dello Stato,

— Forenade kungarikets regering, genom John E. Collins, Treasury Solicitor’s
Department, i egenskap av ombud, och Michael Silverleaf, barrister,

— FEuropeiska gemenskapernas kommission, genom Antonio Aresu och Berend
Jan Drijber, rittstjinsten, bida i egenskap av ombud,

med hinsyn till fdrhandlingsrapporten,

efter att muntliga yttranden har avgivits av parterna vid sammantridet den 23 april
1996,

och efter att den 6 juni 1996 ha hort generaladvokatens forslag till avgorande,

foljande .
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Dom

Tribunale di Chiavari har genom beslut av den 29 oktober 1994, som inkom till
domstolens kansli den 28 november samma 3r, begirt att domstolen enligt artikel
177 1 EG-férdraget skall meddela ett férhandsavgorande avseende tre frigor om
tolkningen av artiklarna 30 och 36 i samma f8rdrag och artikel 12.2 b i radets
forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen av med-
lemsstaternas varumirkeslagar (EGT nr L 40, 1989 s. 1, nedan kallat varumirkes-
direktivet).

Frigorna har uppkommit i en tvist mellan E lli Graffione SNC (nedan kallat Graf-
fione), ett grossistforetag i Ligurien (Italien), och Ditta Fransa (nedan kallat
Fransa), dgare av ctt snabbkdp i Gattorna i linet Genua (Italien).

Fram till oktober 1993 saluférde den multinationella koncernen Scott (nedan kal-
lad Scott) toalettpapper och engdngsnisdukar i Italien med varumirket ”Coto-
nelle” samt tvi varianter av detta mirke (nedan kallade varumirket Cotonelle).

Genom dom av den 1 oktober 1993 f6rbjod Corte d’appello di Milano, i en tvist
mellan Scott och bolaget Kaysersberg, Scott att anvinda varumirket Cotonelle och
upphivde dirmed en dom frin Tribunale di Milano. Corte d’appello ogiltigforkla-
rade varumirket med stéd av den italienska varumirkeslagen, med motiveringen
att konsumenter kunde vilseledas att tro att de aktuella produkterna innehéller
bomull. Scott éverklagade denna dom till Corte di cassazione.

Konkurrenter i Frankrike och Spanien har fért liknande processer mot Scott. I
dessa medlemsstater har varumirket Cotonelle emellertid inte ogiltigforklarats.
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Till f6ljd av domen frin Corte d’appello di Milano slutade Scott att distribuera
produkter med detta varumirke i Italien. Graffione, som fram till dess hade silt
dessa produkter till sina egna kunder, informerade d3 sina kunder om att f5retaget
inte lingre hade méjlighet att leverera produkterna till dem.

Efter att ha upptickt att Fransa sdlde produkter med varumirket Cotonelle i Ita-
lien, ans6kte Graffione om interimistiska &tgirder mot Fransa vid Tribunale di
Chiavari och begirde, med beaktande av domen frin Corte d’appello di Milano
och att Fransas saluforing kunde snedvrida konkurrensen, att Fransa skulle forbju-
das att saluféra produkter med nimnda varumirke.

Av handlingarna i malet framgir dels att Graffione, till stdd f6r den ansokan om
forbud som foretaget ingett mot Fransa, har dberopat bestimmelser om illojal kon-
kurrens i den italienska civillagen, dels att Graffione anser sig vara offer for illojal
konkurrens, eftersom foretaget, pi grund av domen frin Corte d’appello di
Milano, inte kan kdpa produkter med varumirket Cotonelle direkt av Scott i Ita-
lien, vilket utgor en nackdel i konkurrenshinseende jimfoért med Fransa, som
importerar produkterna frin en annan medlemsstat dir varumirket forblivit giltigt.

Fransa har svarat att domen frdn Corte d’appello di Milano r6r ett varumirke avse-
ende en produkt som har tillverkats och saluférts 1 Italien, medan den produkt
som Fransa siljer importeras frin Frankrike, dir produkten lagligen salufors med
samma varumirke. Enligt Fransa skulle ett forbud f6r Fransa att silja sddana pro-
dukter i Italien utgbra en 4tgird med motsvarande verkan som en kvantitativ
importrestriktion som strider mot artikel 30 i férdraget. Fransa stoder sig i detta
hinseende pd domen av den 2 februari 1994, kallad *Clinique”, Verband Sozialer
Wettbewerb (C-315/92, Rec. s. 1-317), som gillde frigan huruvida det var vilsele-
dande att benimna en produkt ”Clinique” som importerades frin Frankrike till
Tyskland. Fransa har dven &beropat varumirkesdirektivet och sirskilt artikel 12.2 b
i detta, som handlar om upphivande av varumirken som kan komma att anvindas
pa ett sddant sitt att konsumenter vilseleds. Enligt Fransa skulle méilet vid den
nationella domstolen fi en annan utging in vad som var fallet i malet vid Corte
d’appello di Milano om denna bestimmelse i direktivet tillimpades.
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1o Iartikel 12.2 b 1 varumirkesdirektivet anges foljande:

»Ett varumirke skall ocksi kunna bli féremal f6r upphivande om det, efter den
dag d& det registrerades,

b) som ett resultat av det bruk innchavaren gjort av varumirket eller den anvind-
ning till vilken innehavaren gett sitt tillstind med avseende pd varorna eller
tjinsterna for vilka det ir registrerat, kan komma att vilscleda allménheten, sir-
skilt vad giller varornas cller tjéinsternas art, kvalitet eller geografiska ursprung.”

11 Under dessa omstindigheter har Tribunale di Chiavari beslutat att vilandeférklara
milet och stilla foljande tolkningsfragor till domstolen:

”1) Skall artiklarna 30 och 36 tolkas s4, att de hindrar en restriktiv tillimpning av
en medlemsstats nationella lagstiftning som, inom den medlemsstatens terri-
torium, forbjuder den fria rérligheten f6r en vara frdn en annan medlemsstat,
dir den varan lagligen tillverkats och forsetts med varumirke?

2) Skall artikel 12.2 b i direktiv 89/104 tolkas s, att den medfér harmonisering
av nationella bestimmelser om upphivande av varumirkesrittigheter pd de
diri uppriknade grunderna med avscende pd varor som distribueras pa
gemenskapsniva?
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3) Skall den i friga 2 angivna bestimmelsen, med iakttagande av de faktiska
omstindigheter som beskrivits i denna dom och med hinsyn bland annat till
proportionalitetsprincipen, tolkas s, att den hindrar en restriktiv tillimpning
av en medlemsstats nationella lagstiftning som har till syfte att i den medlems-
staten forhindra den fria rorligheten for en vara frin en annan medlemsstat
dir den lagligen tillverkats och forsetts med varumirke?”

Det skall pipekas att Corte di cassazione genom dom av den 17 november 1995,
tillginglig pd dess kansli den 9 april 1996 och vidarebefordrad till domstolen
genom sokandens ombud i en skrivelse av den 24 maj 1996, ogillade Scotts Gver-
klagande av domen frin Corte d’appello di Milano. Eftersom domen frin Corte di
cassazione inte har diskuterats infér domstolen, bor denna emellertid endast
besvara frigorna pd det sitt de presenterats for domstolen och analyserats vid
denna.

Den forsta fragan

Med anledning av den rittsliga och faktiska bakgrund som har beskrivits i beslutet
om hinskjutande skall denna friga forstis s, att den avser frigan huruvida artik-
larna 30 och 36 i fordraget utgdr hinder for ett forbud mot saluforing av produkter
frin en medlemsstat dir de lagligen saluférs i enlighet med nationella regler om
skydd mot illojal konkurrens, som har sin grund i att produkterna f6rsetts med ett
varumirke vars innehavare uttryckligen dr forbjuden att anvinda varumirket i
importmedlemsstaten d& det dir har ansetts kunna vilseleda konsumenten.

I detta hinseende skall det inledningsvis konstateras att ett sddant foreliggande
som har begirts i malet vid den nationella domstolen utgdr en dtgird med motsva-
rande verkan som en importrestriktion, i den mening som avses 1 artikel 30 1 {6r-

draget.
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Det framgar nimligen av domstolens fasta rittspraxis att denna bestimmelse avser
forbud mot handelsregler som direkt eller indirekt, faktiskt eller potentiellt kan
utgdra hinder f6r handeln inom gemenskapen (se dom av den 11 juli 1974, Das-
sonville, 8/74, Rec. s. 837, punkt 5). -

Nir innehavaren av ett varumirke #r férbjuden att saluféra produkter med detta
varumirke kan niringsidkare som vill silja produkter med det aktuella varumirket
endast f4 tag pd produkterna genom import. Under dessa omstindigheter utgor ett
foreliggande att upphora med saluférandet av dessa produkter i praktiken ett hin-
der f6r import och utgdr darfor ett hinder f6r handeln inom gemenskapen.

Av fast rittspraxis f6ljer dven att hinder {6r handeln inom gemenskapen som upp-
stdr pd grund av skillnader mellan nationella bestimmelser miste godtas, i den
utstrickning som sidana bestimmelser utan &tskillnad ir tillimpliga pd inhemska
produkter och pd importerade produkter och kan rittfirdigas som nédvindiga pa
grund av oeftergivliga krav, bland annat i friga om konsumentskydd eller gott han-
delsbruk. For att vara tilldtna krivs emellertid att dessa bestimmelser dr propor-
tionerliga i férhéllande till det mél som skall uppnis och att mélet inte kan uppnds
genom Atgirder som medfér en mindre begrinsning av handeln inom gemenskapen
(se dom av den 20 februari 1979, dven kallad ”Cassis de Dijon”, Rewe-Zentral,
120/78, Rec. s. 649, punkt 8, dom av den 13 december 1990, Pall, C-238/89,
Rec. s. 1-4827, punkt 12, dom av den 18 maj 1993, Yves Rocher, C-126/91,
Rec. s. 1-2361, punkt 12, och dom av den 6 juli 1995, Mars, C-470/93,
Rec. s. 1-1923, punkt 15).

I férevarande fall framgir det inte av beslutet om hinskjutande om domen frin
Corte d’appello di Milano, enligt vilken innchavaren av varumirket inte fir
anvinda detta i Italien, dven hindrar tredje man att saluféra de aktuella produk-
terna med detta varumirke eller om domen endast ir bindande for varumirkets
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innehavare, dtminstone tills den vinner laga kraft, vilket innebir att tredje man kan
salufora produkter med detta varumirke som importeras frin andra medlemsstater
dir de lagligen salufors.

Eftersom det ankommer pi den nationella domstolen att tolka och tillimpa natio-
nell lagstiftning och eftersom gemenskapsrittens tillimpning i malet vid den natio-
nella domstolen beror pa hur den aktuella frigan besvaras, ir det limpligt att bida
dessa mojligheter behandlas vid tolkningen av artiklarna 30 och 36 i fordraget.

Om domen frin Corte d’appello di Milano endast ir bindande f6r varumarkets
innehavare, ir inte tredje man — bland annat Fransa och Graffione — férhindrade
att till £6ljd av den domen importera produkter med detta varumiarke och saluféra
dem i Italien. Siledes kan inte det foreliggande som Graffione begirt anses vara
berittigat. Som det férvisso betonas i punkt 17 i denna dom, utgor skyddet mot
illojal konkurrens ett av de skil som domstolen har godtagit f6r att tillita begrins-
ningar av den fria rérligheten f6r produkter. Det kan diremot inte godtas att skyd-
det mot illojal konkurrens dberopas for att f6rbjuda ett f6retag att utnyttja sin ritt
att till en medlemsstat importera och dir med ett visst varumirke saluféra produk-
ter frin en annan medlemsstat dir produkterna lagligen saluférs, under forutsite-
ning att 6vriga ekonomiska aktdrer har samma ritt, iven om de inte anvinder sig
av den.

Om det diremot till £5ljd av domen frin Corte d’appello di Milano rider ett gene-
rellt férbud mot att saluféra den aktuella produkten med varumirket Cotonelle i
Italien, 4r det limpligt att, som parterna vid den nationella domstolen med ritta
har pipekat, ifrigasitta om ett sddant hinder mot den fria rérligheten f6r varor
som skapas genom den domen kan vara ett av konsumentskyddshinsyn berittigat
medel mot varumirket Cotonelles vilseledande effekt, eftersom detta varumirke
skulle kunna vilseleda konsumenter att tro att produkterna med detta varumirke
innehéller bomull.
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I detta hinseende skall det konstateras att mojligheten att tilldta ett f6rsiljningsfor-
bud pi grund av att ett varumirke ir vilseledande i princip inte utesluts av den
omstindigheten att samma varumirke inte uppfattas s i andra medlemsstater. Som
generaladvokaten har pdpekat i punkt 10 i sitt f6rslag till avgorande 4r det pa
grund av sprakliga, kulturella och sociala skillnader mellan medlemsstaterna moj-
ligt att ett varumirke som inte skulle kunna vilseleda konsumenter i en medlems-
stat kan géra detta i en annan medlemsstat.

Fér att atgirden skall vara berittigad krivs emellertid dven, vilket betonas i punkt
17 i denna dom, att den Atgird som har vidtagits for att skydda konsumenterna
verkligen dr nédvindig fo6r dndamalet, att den 4r proportionerlig i f6rhéllande till
det mil som skall uppnis och att mailet inte kan uppnis genom atgirder som
medfér en mindre begrinsning av handeln inom gemenskapen.

I detta hinseende framgér det bland annat av domstolens rittspraxis att risken f6r
att konsumenter skall vilseledas endast kan begrinsa kravet pd fri rérlighet for
varor och siledes rittfirdiga handelshinder om denna risk ar tillricklige allvarlig (se
i detta hinseende bland annat de ovannimnda domarna i mélen Clinique och
Mars).

Eftersom domstolen inte med hjilp av uppgifterna i akten i méalet kan bedéma om
nimnda villkor ir uppfyllda i férevarande fall, 3ligger det den nationella domstolen
att gora en sidan beddmning.

Den nationella domstolen skall vid denna beddmning beakta samtliga relevanta
uppgifter, hiri inbegripet de omstindigheter under vilka produkterna siljs, den
information som finns pd produktens férpackning och hur tydlig denna informa-
tion ir, framférandet av och innechillet 1 reklamen samt risken {6r misstag beroende
pa vilken konsumentgrupp som berdrs.

I-6059



27

28

DOM AV DEN 26,11.1996 — MAL C-313/94

Den forsta frigan skall siledes besvaras s3, att artiklarna 30 och 36 i {6rdraget skall
tolkas pa s3 sitt att

— de hindrar att skyddet mot illojal konkurrens dberopas for att f6rbjuda ett
foretag att utnyttja sin ritt att till en medlemsstat importera och dir med ett
visst varumirke saluféra produkter frin en annan medlemsstat dir de lagligen
saluférs, under forutsattnlng att Ovriga ekonomiska aktSrer har samma ritt,
dven om de inte anvinder sig av den,

— de diremot inte hindrar att alla ekonomiska aktérer av konsumentskyddshin-
syn forbjuds att saluféra produkter frin en medlemsstat dir de lagligen salu-
fors, under forutsittning att detta férbud ir nédvindigt for att skydda konsu-
menterna, att det ir proportionerligt i férhillande till detta mal och att milet
inte kan uppnis genom itgirder som medfér en mindre begrinsning av handeln
inom gemenskapen. I detta hinseende skall den nationella domstolen bland
annat undersdka om risken fér att konsumenter vilseleds ir tillrackligt allvarlig
for att kunna ges foretride framfor kraven pé fri rérlighet for varor.

Den andra och den tredje fragan

Genom den andra och den tredje frigan vill den nationella domstolen i huvudsak
veta om artikel 12.2 b i varumirkesdirektivet skall tolkas pé si sitt att den utgdr
hinder for ett férbud mot saluféring av produkter frin en medlemsstat dir de lag-
ligen saluférs, som har sin grund i att produkterna férsetts med ett varumirke vars
innehavare uttryckligen ir férbjuden att anvinda varumirket i importmedlemssta-
ten di det dir har ansetts kunna vilseleda konsumenten.
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I detta hinseende skall det betonas att varumirkesdirektivet, som enligt sin rubrik
ir det forsta direktivet pd omridet, inte syftar till en fullstindig harmonisering av
medlemsstaternas lagstiftning p4 varumirkesomridet och att det i artikel 12 i detta
direktiv endast anges pa vilka grunder ett varumirke skall kunna upphivas. Det
framgir for Svrigt av femte vervigandet i ingressen att medlemsstaterna alljimt
har frihet att bestimma vilka konsekvenser som ett upphivande eller en ogiltig-
forklaring av varumirken skall f2.

Det framgar for 6vrigt av sjitte Svervigandet att det enligt varumirkesdirektivet
inte dr uteslutet att varumirken underkastas andra rittsliga bestimmelser in de
varumirkesrittsliga bestimmelser som férekommer i medlemsstaterna, till exempel
bestimmelser om illojal konkurrens, skadestdndsansvar eller konsumentskydd.

Det skall siledes konstateras att artikel 12.2 i varumirkesdirektivet, sisom general-
advokaten har papekat i punkterna 19 och 20 i sitt frslag till avgorande, verlater
it nationell lag att bestimma huruvida och i vilken omfattning bruket av ett varu-
mirke, vars innehavare har nekats varumirkesskydd for det, skall f6rbjudas.

Hirav framgér att denna bestimmelse inte dr relevant f6r att 16sa det huvudsakliga
problemet i mélet vid den nationella domstolen.

Under dessa omstindigheter skall den andra och den tredje frigan besvaras s4, att
artikel 12.2 b i varumirkesdirektivet skall tolkas pd sa sitt att den inte utgor hinder
for ett f6rbud mot saluféring av produkter frin en medlemsstat dir de lagligen
saluférs, som har sin grund i att produkterna f6rsetts med ett varumirke vars inne-
havare uttxyckhgen ir férbjuden att anvinda varumirket i importmedlemsstaten d&
det dér har ansetts kunna vilseleda konsumenten.
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Rittegangskostnader

De kostnader som har férorsakats den italienska och den brittiska regeringen, savil
som Europeiska gemenskapernas kommission, vilka har inkommit med yttranden
till domstolen, ir inte ersittningsgilla. Eftersom forfarandet i forhéllande till par-
terna 1 malet vid den nationella domstolen utgor ett led i beredningen av samma
m4l, ankommer det pa den nationella domstolen att besluta om rittegéngskostna-
derna.

P2 dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

— angiende de frigor som genom beslut av den 29 oktober 1994 férts vidare av
Tribunale di Chiavari — féljande dom:

1) Artiklarna 30 och 36 i EG-férdraget skall tolkas pa sa sitt att

— de hindrar att skyddet mot illojal konkurrens aberopas for att forbjuda
ett foretag att utnyttja sin ritt att till en medlemsstat importera och dir
med ett visst varumirke saluféra produkter fran en annan medlemsstat
dir de lagligen saluférs, under forutsittning att 6vriga ekonomiska akto-
rer har samma ritt, aven om de inte anvinder sig av den,

— de diremot inte hindrar att alla ekonomiska aktorer av konsument-
skyddshiansyn forbjuds att saluféra produkter frin en medlemsstat dir
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de lagligen saluférs, under forutsittning att detta forbud dr nédvindigt
for att skydda konsumenterna, att det dr proportionerligt i forhallande
till detta mal och att malet inte kan uppnas genom atgirder som medfor
en mindre begrinsning av handeln inom gemenskapen. I detta hinseende
skall den nationella domstolen bland annat underséka om risken for att
konsumenter vilseleds ir tillrackligt allvarlig {6r att kunna ges foretride
framfér kraven pa fri rorlighet for varor.

2) Artikel 12.2 b i radets direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om
tillnirmningen av medlemsstaternas varumairkeslagar skall tolkas pa sa sitt
att den inte utgor hinder {6r ett forbud mot saluféring av produkter fran en
medlemsstat dir de lagligen saluférs, som har sin grund i att produkterna
forsetts med ett varumirke vars innechavare uttryckligen dr forbjuden att
anvinda varumirket i importmedlemsstaten, da det ddr har ansetts kunna
vilseleda konsumenten.

Rodriguez Iglesias Mancini Moitinho de Almeida
Murray Sevén Kapteyn
Gulmann Edward Puissochet
Hirsch Ragnemalm

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 26 november 1996.

R. Grass G. C. Rodriguez Iglesias

Justiticsekreterare Ordférande
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