DEUTSCHE RENAULT

DOMSTOLENS DOM
av den 30 november 1993

I mal C-317/93

har Bundesgerichtshof gett in en begdran om férhandsavgdrande enligt artikel 177
i EEG-fordraget i det mal som pagér vid den nationella domstolen mellan

Deutsche Renault AG

och

AUDI AG.

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, M. Diez de Velasco och D. A. O. Edward samt domarna
R. Joliet, F. A. Schockweiler, G. C. Rodriguez Iglesias, M. Zuleeg, P. J. G.
Kapteyn och J. L. Murray,

generaladvokat: G. Tesauro,
justitiesekreterare: H. A. Riihl, avdelningsdirektor,

som beaktat de skriftliga yttrandena fran
— Deutsche Renault AG, genom advokaten H. Kroitzsch, Karlsruhe,

— Audi AG, genom advokaten M. Brandi-Dohrn, Miinchen,

' Rittegangssprik: tyska.
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den tyska regeringen, genom J. Karl, Regierungsdirektor vid forbundsfinans-
ministeriet, A. von Miihlendahl, Ministerialrat vid férbundsjustitieministeriet
och A. Dittrich, Regierungsdirektor vid samma ministerium, samtliga i egen-
skap av ombud,

Forenade kungarikets regering, genom S. Cochrane vid Treasury Solicitor’s
Department, i egenskap av ombud,

Europeiska gemenskapernas kommission, genom B. Langeheine, rittstjins-
ten, i egenskap av ombud,

som beaktat féorhandlingsrapporten, och

som hort parternas muntliga yttranden vid sammantrade den 9 juni 1993, vid vilket
Deutsche Renault AG f6retriddes av advokaterna H. Kroitzsch och Graf von
Luckner, Hamburg, och Forenade kungarikets regering foretriddes av A. M.
Silverleaf, barrister, samtliga i egenskap av ombud, och

som hort generaladvokatens forlag till avgérande, framlagt vid sammantride den 9
juni 1993,

meddelar foljande
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dom

Genom beslut av den 21 november 1991, som inkom till domstolen den 9
december 1991, har Bundesgerichtshof (forsta avdelningen for civilmal) stillt
en fraga enligt artikel 177 i EEG-férdraget om tolkningen av artiklarna 30
och 36 i EEG-fordraget for att kunna avgdra om det dr forenligt med dessa
bestdmmelser att skydda en beteckning bestdende av ett ord som &r ett rdkne-
ord pé ett annat gemenskapssprak an det sprak som talas i den importerande
medlemsstaten.

Denna fraga har uppkommit inom ramen for en tvist mellan Deutsche
Renault AG (nedan kallat *Renault”), som ir en fransk biltillverkares tyska
dotterbolag, och Audi AG (nedan kallat ”Audi™), som &r en tysk biltillverka-
re. Tvisten giller Renaults anvindning av beteckningen ”Quadra”.
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Det framgar av handlingarna i malet att fragan har stillts inom ramen for
foljande rattsliga och faktiska omstindigheter.

Enligt Warenzeichengesetz (den tyska varumirkeslagen, nedan kallad
"WZG”) kan siffror inte registreras som varumirken (§ 4 andra stycket
férsta punkten WZG) savida inte det ifrdgavarande tecknet har blivit in-
arbetat som kinnetecken for de varor pa vilka det anbringas (§ 4 tredje
stycket WZG). Vidare kan innehavaren av ett varumdrke inte hindra en
konkurrent fran att pa sina varor anbringa upplysningar rérande deras
sirskilda egenskaper under forutséttning att dessa upplysningar inte anvénds
som varumirke, Slutligen &tnjuter en viss utstyrsel (”Ausstattung”), som i
omsittningskretsen anses ha tillricklig sdrskiljningsférméga, ett skydd
som huvudsakligen motsvarar det som ett registrerat varumirke
atnjuter (§ 25 WZG).

Audi har tva ganger latit registrera varumérket ”quattro” i det tyska varu-
mirkesregistret. Bolaget har sedan 1980 marknadsfort personbilar med
fyrhjulsdrift under denna beteckning. I mitten av mars 1988 introducerade
Renault pa den tyska marknaden ett fordon med fyrhjulsdrift som tillverkades
i Frankrike och som redan marknadsférdes i andra europeiska ldnder under
beteckningen “Espace Quadra”.

I mars 1988 limnade Renault in en begiran till Deutsches Patentamt om att
de tva varumirken som Audi registrerat skulle strykas ur registret. Genom
beslut av den 9 augusti och den 11 oktober 1990 strok avdelningen for
varumirken vid Deutsches Patentamt bada ”quattro”-varuméirkena ur regist-
ret pd den grunden att en siffra inte kunde registreras, ens om den atergavs
pa ett frammande sprak, samt att beteckningen i fraga inte hade uppnitt en
tillréicklig grad av inarbetning vid tidpunkten for registreringen. Bundes-
patentgericht ogillade Audis talan mot dessa beslut men meddelade dock
tillstind att 6verklaga i form av ”Rechtsbeschwerde”. Bundespatentgericht
fastslog bl.a. att ordet "quattro”, sdsom det italienska ordet for siffran fyra,
borde lamnas fritt dels for den inhemska handeln men framfér allt for
import- och exporthandeln inom motorfordonssektorn; i alla hdndelser har
siffran 4 enligt Bundespatentgericht i bilbranschen en betydelse som inte kan
jamforas med nagon annan siffra i reklamsammanhang eller dé det galler att
beskriva en bilmodell.

I den tvist som ligger till grund {or foreliggande begéran om forhandsavgs-

rande har Audi yrkat att Renault skall aldggas att upphdra med anvindningen
av beteckningen ”Quadra” samt att utge skadestand. Audi har hérvid gjort
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gillande att det féreligger en forvéxlingsrisk mellan beteckningarna ” quattro”
och ”Quadra” och bolaget grundar sitt yrkande pa de rattigheter som foljer
av varumirkesregistreringen och inarbetningsritten i § 25 WZG. Den sist-
ndmnda bestimmelsen har aberopats i malet vid den nationella domstolen dé
den under vissa forutsittningar medger skydd for ett icke-registrerat varu-
mirke.

Audi vann i forsta instans. Landgericht Miinchen I (sjunde avdelningen for
handelsmél) hinvisade i sin dom av den 30 november 1988 bl.a. till risken
for savil en fonetisk som en begreppsmissig forvixling mellan ”quattro” och
»Quadra” eftersom bada begreppen refererar till siffran 4 med avseende pd
samma slags varor, dvs. fyrhjulsdrivna motorfordon. ‘

Oberlandesgericht Miinchen (sjitte avdelningen for ~civilmal) -avvisade
Renaults dverklagande genom en dom av den 21 september 1989 (dvs. fore
de i punkt 6 ovan ndmnda avgorandena fran Deutsches Patentamt). I domen
tog ritten huvudsakligen fasta pa inarbetningsskyddet och ansdg sirskilt att
Audis ansprak dérvidlag var berittigade samt att det inte foreldg nagot behov

‘av att hilla beteckningen fri fér konkurrenterna. Resultaten av de marknads-

undersdkningar som Audi- 1atit genomfbra visade att beteckningen var
tillrickligt igenkind for att Atnjuta skydd, eftersom 61,1% av de som till-
fragats (och mellan 79,8% och 87,9% av korkortsinnehavare, bilagare,
bilister, :personer med anknytning till bilbranschen samt personer som avser
att kopa bil) kinde till beteckningen ”quattro” i samband med motorfordon
och 51,2% av de tillfragade forknippade beteckningen med en bestdmd
biltillverkare.

Renault 6verklagade till Bundesgerichtshof (nedan kallad "BGH”). Denna
domstol fastslog, i motsats till Oberlandesgericht Miinchen, att biltillverkar-
kretsar har ett visentligt intresse av att den for denna bransch i flera hin-
seenden viktiga siffran 4 - dven i den med bokstiver utskrivna italienska
versionen, som i vid omfattning forstds i Tyskland - halls fri fér allmén
anvindning. Den grad av kdnnedom som Oberlandesgericht Miinchen ansag

~ foreligga ar enligt BGH inte tillricklig for att grunda en ratt till skydd genom

inarbetning eller for att uppfylla villkoret om langvarigt bruk av miérket.
Beteckningen ”quattro” kan darfor erhalla skydd enligt WZG endast om den
domstol som hade att faststilla de faktiska omstindigheterna i mélet - efter
att ha gjort en ny virdering av desamma - skulle komma till slutsatsen att
beteckningen uppnétt den erforderligt hoga graden av kiinnedom i omstt-

- ningskretsen. En sidan hog grad av kinnedom skulle eventuellt kunna

beldggas genom ett nytt sakkunnigutldtande rérande opinionsléget.
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Om denna grad av kinnedom pavisades maste beteckningen ”quatiro” anses
ha forvérvat en stark sirskiljningsférméaga och skulle dirfér kriva ett utvid-
gat skydd. I sidant fall skulle det foreligga en f6rvixlingsrisk med beteck-
ningen “Quadra”, och Renault méste foljaktligen forbjudas att anvinda denna
beteckning som kénnetecken i Tyskland.

Eftersom Renault ansag att ett sidant forbud skulle utgéra en otilliten
begrinsning av handeln inom gemenskapen beslutade BGH att hénskjuta
nedanstiende friga till domstolen fOr att kunna avgbra om malet maste
aterforvisas for ytterligare klargdrande av malets faktiska omstindigheter,
vilket vore overflodigt for det fall forbudet mot att anviinda beteckningen
”Quadra” skulle anses strida mot gemenskapsritten:

"Utgo6r det en otilliten begrinsning av handeln inom gemenskapen enligt
artiklarna 30 och 36 i EEG-fordraget att ett i medlemsstat A etablerat
dotterbolag till en biltillverkare i medlemsstat B forbjuds att i medlemsstat A
anvéinda beteckningen ”Quadra” som kinnetecken, vilken tillverkaren hittills
fritt har anvént for ett fyrhjulsdrivet motorfordon bade i och utanfor ur-
sprungslandet, pa den grunden att en annan biltillverkare i medlemsstat A
med stdd av lagstiftningen i detta land g6r géllande att han har rétt till ordet
“quattro” som varumérke (”Warenzeichenrecht”) och/eller inarbetat kinne-
tecken (”Ausstattungsrecht”), trots att ordet “quattro” #r ett rdkneord i en
annan medlemsstat och att dess betydelse dr klart urskiljbar i andra med-
lemsstater och trots att den dérmed avsedda siffran 4 i manga hinseenden
spelar en betydelsefull roll vid tillverkningen och forséljningen av bilar?”

For en utforligare redogorelse for omstéindigheterna i tvisten vid den natio-
nella domstolen, tillimpliga nationella och gemenskapsrittsliga bestimmelser,
riittegngens forlopp och de till domstolen ingivna yttrandena hénvisas till
forhandlingsrapporten. Handlingarna i malet i dessa delar aterges i det
féljande endast i den man domstolens argumentation kriver det.

Det skall inledningsvis konstateras att fristen for att inférliva radets forsta
direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnirmningen av
medlemsstaternas varumarkeslagar (EGT nr L 40, 11.2.89, s. 1, fransk
version; svensk specialutgava del 13, volym 17) forlingdes till den 31
december 1992 i enlighet med artikel 1 i radets beslut 92/10/EEG av den 19
december 1991 (EGT nr L 6, 11.1.92, s. 35, fransk version; svensk special-
utgiva del 13, volym 22). Detta direktiv, som for 6vrigt endast avser
registrerade varumirken och inte ritten till skydd genom inarbetning, #r
dirfor pa grund av sin tidsméssiga giltighet i alla fall inte tillimplig i det
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foreliggande malet, vilket uteslutande skall bedomas utifran artiklarna 30 och
36 i fordraget.

Den friga som har hinskjutits till domstolen berdr pa tva sétt problemet
huruvida nationella réttsregler av ifrigavarande slag ar forenliga med gemen-
skapsratten: for det forsta med avseende p& uppkomsten av ratten till en
beteckning, eftersom beteckningen "quattro” enligt sadana nationella rétts-
regler skulle kunna Atnjuta skydd inom ramen for varumérkesrétten och for
det andra med avseende pa utdvandet av ritten da det enligt dessa nationella
rittsregler skulle kunna antas att det foreligger en forvaxllngsrlsk mellan
beteckningarna ”quattro” och ”Quadra”.

Dessa bada punkter skall provas i tur och ordning.
Uppkomsten av riitten till beteckningen ”quattro”

Enligt fordragets bestimmelser om fri rorlighet for varor, av vilka artikel 30
4r en, ar kvantitativa importrestriktioner och atgdrder med motsvarande
verkan forbjudna mellan medlemsstaterna. Enligt artikel 36 forsta meningen
skall dock dessa bestimmelser inte hindra sidana forbud mot eller restriktio-
ner for import som grundas pé intresset att skydda industriell och kommersi-

-ell éiganderétt.

Enligt artikel 36 andra meningen far de i forsta meningen angivna forbuden
och restriktionerna inte “utgdra ett medel for godtycklig dlskrlmmermg eller
innefatta en fortickt begrénsning av handeln mellan medlemsstaterna.”

I dom av den 14 december 1979 i-mélet 34/79 Henn och Darby (Rec. 1979,
s. 3795) slog domstolen fast att malet med artikel 36 andra meningen i EEG-
fordraget 4r att hindra att restriktioner for handeln, som grundas pa de skal
som anges i forsta meningen av denna artikel, missbrukas och utnyttjas f6r
att diskriminera varor frin andra medlemsstater eller indirekt skydda vissa
inhemska produkter. :

Domstolen fastslog i dom av den 14 september 1982 i mélet 144/81 Keurko-
op (Rec. 1982, s. 2853) och i dom av den 5 oktober 1988 i malet 238/87
Volvo (Rec. 1988, s. 6211) med avseende pa ménster och modeller och i
dom av den 30 juni 1988 i malet 35/87 Thetford (Rec. 1988, s. 3585) med
avseende pa patent att eftersom det inte har skett ndgon harmonisering inom
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gemenskapen eller tillndrmning av lagstiftningarna lyder det under den
nationella rétten att faststélla villkoren for och de nérmare reglerna om skydd
f6r en immateriell réttighet.

Dirav foljer att villkoren for skydd for en beteckning som ”quattro” regleras
av den nationella rétten, med férbehall for de begrinsningar som fSljer av
artikel 36 andra meningen.

Hirvidlag skall forst papekas att det i de omtvistade nationella réttsreglerna,
sd som de tolkas av den hinskjutande domstolen, uppstills mycket stringa
villkor fér skydd for en beteckning som ”quattro”.

Foérutom de lagstadgade begrinsningarna for registrering av en siffra som
varumirke -(se ovan, punkt 4) giller att ett icke-registrerat varumirke i
allménhet atnjuter skydd endast om det dr inarbetat i omsittningskretsen,
dvs. om den tyska allménheten uppfattar tecknet som ett angivande av att de
varor pa vilka det anbringas hdrror fran ett bestimt foretag. Detta 4r fallet
endast om merparten av konsumenterna har denna uppfattning.

BGH kréver en dnnu hogre grad av kinnedom nér det ror sig om ett tecken
for vilket det foreligger ett frihallningsbehov, vilket ar fallet med siffran 4 i
bilbranschen. Med hénsyn till det starka frihallningsbehovet har BGH ansett
att den grad av kdnnedom som hittills har visats 4r otillricklig.

Dessa regler giller for 6vrigt dven da siffran aterges pa ett frimmande sprak
i den man som detta sprak Ar tillrickligt ként i Tyskland.

Slutligen framgér det ayv § 16 WZG - som &r analogt tillimplig &ven pa
inarbetningsritten - att skyddet for tecknet inte hindrar en konkurrent att pa
sina varor anbringa upplysningar rérande deras egenskaper si linge som
dessa upplysningar inte anvinds som varumérke. Samma regler giller for
beskrivande beteckningar pa frimmande sprak. De nationella domstolar som
hade att ddma i huvudsaken ansag dock inte att beteckningen Quadra an-
viindes pa ett beskrivande sitt.

For det andra skall det fastslas att det inte framgér av handlingarna i maélet
att en producent i en annan medlemsstat skulle vara férhindrad att pa samma
villkor gora ansprak pa skydd enligt tysk ritt for ett registrerat eller icke-
registrerat varumirke eller att skyddet skulle vara olikartat beroende pa om
varorna som bir det ifragavarande tecknet dr av inhemskt eller utlindskt
ursprung.
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Nationella rittsregler som de som &r omtvistade i mélet vid den nationella
domstolen och som under de ovan nimnda forutsittningarna mdojliggdr
etablerandet av en ensamritt till anvindningen av en beteckning som ”quat-
tro” utgdr foljakiligen varken en godtycklig diskriminering eller en fortackt
begrinsning av handeln mellan medlemsstaterna.

Risken for forvixling mellan beteckningarna ”quattro” och ”Quadra”

Betriffande utdvandet av rittigheten har kommissionen anfort att begreppet
faktisk forvixlingsrisk skall tolkas restriktivt for att undvika att den fria
rorligheten for varor hindras mer 4n vad som ar nodvindigt med hénsyn till
varumirkesskyddet. Artikel 36, som utgdr ett undantag frén en av den
gemensamma marknadens grundldggande principer, medger begrdnsningar av
den fria rérligheten fér varor endast i den man som dessa begrdnsningar
grundas pa intresset att skydda de rittigheter som utgdr den ifrigavarande
industriella eller kommersiella dganderéttens sarskilda foremél.

I detta hinseende skall forst anmérkas att varuméarkesrittens sérkilda foremal
bestér i att skydda varuméirkeshavaren mot forvaxlingsrisker s att inte ndgon
annan kan dra otillborlig fordel av det anseende som innehavarens varor
atnjuter (se dom av den 31 oktober 1974 i malet 16/74 Centrafarm/Winthrop,
Rec. 1974, s. 1183, punkt 8 och dom av den 17 oktober 1990 i
malet C-10/89 HAG GF, "HAG II”, Rec. 1990, s. I-3711, punkt 14).

Vidare utgdr faststillandet av kriterierna for att det skall anses foreligga en
forvaxlingsrisk en del av de nirmare bestimmelser om varumérkesskydd
vilka, i enlighet med vad som redan har anférts ovan (punkt 20), lyder under
den nationella ritten. Varumirkesritten som ensamritt och skyddet mot
forvaxlingsbara tecken ar i sjilva verket, som generaladvokaten med ratta har
anfort i punkt 21 av sitt forslag till avgdrande, tva sidor av samma mynt: en
inskrinkning eller utvidgning av skyddet mot forvixlingsrisker innebir
ingenting annat in en inskrinkning eller utvidgning av varumérkesrattens
betydelse. Bada aspekter skall fSljaktligen regleras av en enda, homogen
ritiskilla — dvs. for nirvarande den nationella rétten.

Gemenskapsritten foreskriver dérfor inte en restriktiv tolkning av begreppet
forvaxlingsrisk.
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Den nationella rétten ar visserligen underordnad de begrinsningar som féljer
av artikel 36 andra meningen. Det finns emellertid ingenting i handlingarna
i mélet som tyder pa att dessa begransningar skulle ha Gverskridits. I synner-
het finns det ingenting som tyder pé att de tyska domstolarna skulle tolka
forvixlingsbegreppet extensivt da det ror sig om skydd av en tysk producents
varumédrke men att de skulle tolka begreppet restriktivt da det ror sig om
skydd av ett varumirke som innehas av en producent i en annan medlems-
stat.

Nationella rittsregler av foreliggande slag, enligt vilka en ensamritt till
anvédndningen av en beteckning som ”quattro” kan utnyttjas for att forhindra
anvindningen av en beteckning som ”Quadra”, vilken anses ge upphov till
en férvéxlingsrisk med den forstndmnda beteckningen, utgdr under dessa om-
stindigheter varken en godtycklig diskriminering eller en fértickt begrins-
ning av handeln inom gemenskapen.

Kommissionen har dessutom gjort gillande att sammansatta varumérken skall
beddmas i sin helhet vid virderingen av forvixlingsrisken. I det féreliggande
malet méste sdledes beaktas att de ifrigavarande fordonen marknadsfors
under beteckningen Espace Quadra respektive Audi quattro.

Enligt tysk ritt foreligger det en forvaxlingsrisk mellan tva tecken inte bara
dé personer i omsittningskretsen av misstag kan anta att de ifrigavarande
varorna hérrér frén ett och samma foretag (omedelbar férvaxlingsrisk) men
dven dé det felaktiga antagandet hinfor sig till en férmodad organisatorisk
eller ekonomisk férbindelse mellan de ifragavarande foretagen, som t.ex. ett
licensavtal enligt vilket det ena foretaget har ritt att tillverka en vara med
samma egenskaper som det andra foretagets vara (forvixlingsrisk i vid
bemérkelse),

Det skydd som enligt nationell ritt beviljas mot denna sistnimnda forvix-
lingsrisk kan inte patalas pa grundval av gemenskapsritten eftersom skyddet
Overensstimmer med varumirkesrittens sérskilda foéremal, vilket sisom
fastslagits ovan bestdr i att skydda innehavaren mot férvixlingsrisker.

Det ankommer pi den nationella domstolen att avgdéra om det faktum att
orden "quattro” och ”Quadra” anvinds i sammansatta beteckningar som
”Audi quattro” och "Espace Quadra” #r tillrickligt for att utesluta en for-
vaxlingsrisk dven om det skulle konstateras att beteckningen ”quattro” har
uppnatt en hég grad av kidnnedom.
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39 Det féljer av det som anforts ovan att svaret pa den friga som har hinskjutits
- till domstolen blir foljande. Det utgdr inte en otilliten begrénsning av han-
deln inom gemenskapen enligt artiklarna 30 och 36 i fordraget att ett i med-
Temsstat A etablerat dotterbolag till en biltillverkare i medlemsstat B forbjuds
att i medlemsstat A anvinda beteckningen ”Quadra” som kinnetecken, vilken
tillverkaren hittills fritt har anvént for ett fyrhjulsdrivet motorfordon bade i
och utanfor ursprungslandet, pa den grunden att en annan. biltillverkare i
medlemsstat A med stod av lagstiftningen i detta land gér géllande att han
har ritt till ordet ”quattro” som varumirke (”Warenzeichenrecht™) och/eller
inarbetat kinnetecken (”Ausstattungsrecht”) trots att ordet “quattro” &r ett
rikneord i en annan medlemsstat och att dess betydelse 4r klart urskiljbar i
flera andra medlemsstater och trots att den dirmed betecknade siffran 4 i
ménga hinseenden spelar en betydelsefull roll vid tillverkningen och for-
sdljningen av bilar.

Riittegangskostnader

40 De kostnader som har fororsakats den tyska regeringen, Forenade kunga-
rikets regering och ‘Europeiska gemenskapernas kommission, som har
inkommit med yitrande till domstolen, &r inte ersittningsgilla. Eftersom
forfarandet i forhallande till parterna i malet vid den nationella domstolen
-utgdr ett led i beredningen av samma mél, ankommer det pa den domstolen
att besluta om rittegdngskostnaderna.

P4 dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

- angende den fraga som genom beslut av den 21 november 1991 fGrts vidare av
Bundesgerichtshof - foljande dom:

Det utgor inte en otilliten begriinsning av handeln inom gemenskapen enligt
artiklarna 30 och 36 i fordraget att ett i medlemsstat A etablerat dotterbolag
till en biltillverkare i medlemsstat B forbjuds att i medlemsstat A anvinda
beteckningen ¥Quadra” som kiinnetecken, vilken tillverkaren hittills fritt har
anvint for ett fyrhjulsdrivet motorfordon béde i och utanfor ursprungslandet,
pa den grunden att en annan biltillverkare i medlemsstat A med stod av
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lagstifiningen i detta land gor géllande att han har ritt till ordet »quattro” som
varumirke (¥*Warenzeichenrecht”) och/eller inarbetat kinnetecken ( Ausstat-
tungsrecht”) trots att ordet ”quattro” #r eft rikneord i en annan medlemsstat
och att dess betydelse ir klart urskiljbar i flera andra medlemsstater och trots
att den déirmed avsedda siffran 4 i ménga hiinseenden spelar en betydelsefull
roll vid tillverkningen och forsiiljningen av bilar.

Due Mancini Moitinho de Almeida Diez de Velasco
' Edward Joliet Schockweiler
Rodriguez Iglesias Zuleeg Kapteyn Murray

Avkunnad vid offentligt sammantrade i Luxemburg den 30 november 1993.

J.-G. Giraud O. Due

Justitiesekreterare Ordférande
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