KEURKOOP MOT NANCY KEAN GIFTS

DOMSTOLENS DOM
av den 14 september 1982

»

I mal 144/81

har Gerechtshof i Haag, till domstolen gett in en begiran om frhandsavgorande
enligt artikel 177 i EEG-fordraget i det mal som pagar vid den nationella domstolen
mellan

Keurkoop BV, Rotterdam,

klagande,

och

Nancy Kean Gifts BV, Haag,

motpart.

Begiran avser tolkningen av artikel 36 i fordraget i syfte att avgdra huruvida den
gemensamma Beneluxlagen om moénster vars lydelse faststilldes genom konventio-
nen av den 25 oktober 1966 (Tractatenblad 1966, nr. 292, s. 3) ir forenlig med
gemenskapsritten.

DOMSTOLEN
sammansait av ordféranden J. Mertens de Wilmars, avdelningsordférandena
G. Bosco, A. Touffait och O. Due samt domarna P. Pescatore, Mackenzie Stuart,

A. O’Keeffe, T. Koopmans, U. Everling, A. Chloros och F. Grévisse,

generaladvokat: G. Reischl,
justitiesekreterare: J.A. Pompe, bitridande justitiesekreterare,

.
Rittegangssprak: ncderlindska.
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meddelar foljande

494

dom
DOMSKAL

Genom dom av den 20 maj 1981, som inkom till domstolen den 5 juni 1981,

har Gerechtshof i Haag enligt artikel 177 i EEG-fordraget stillt tva fragor
om tolkningen av fordragets bestimmelser om fri rorlighet for varor for att
kunna bestimma de gemenskapsrittsliga forutséttningarna for tillimpning av
den gemensamma Beneluxlagen om mdnster, vars lydelse faststilldes genom
konventionen av den 25 oktober 1966 (Tractatenblad 1966 nr. 292 s. 3) och
som tridde i kraft den 1 januari 1975.

Det framgar av de uppgifter som den nationella domstolen har limnat att
foretaget Nancy Kean Gifts (nedan kallat NKG), med site i Haag, den 23
april 1979 registrerade monstret till en damhandviska vid Beneluxkontoret
for monster (Beneluxregistrering).

Det monster som registrerades av NKG uppvisar stora likheter med ett
amerikanskt monster som den 28 mars 1977 registrerades som “US Patent
Design 250.734” med angivande av en person vid namn Siegel som
“inventor” och foretaget Amba Marketing Systems Inc. som innehavare av
rittigheterna.

NKG, vars leverantdr 4r Renoc AG i Zug, Schweiz, har uppgivit att den
handviska som foretaget salufor tillverkas i Taiwan, varifran den skickas
direkt till Nederldnderna. -

Nir NKG i borjan av ar 1980 upptickte att ett annat foretag — Keurkoop BV,
med site i Rotterdam - salde en damhandviska vars utseende NKG ansig
vara identiskt med det registrerade monstret till den handvidska som NKG
sjilv salde, ansokte det sistnimnda foretaget hos ordfdranden vid Arrondisse-
mentsrechtbank i Rotterdam om ett interimistiskt férordnande mot Keurkoop
och aberopade ‘dérvid sin ensamritt till monstret.

Enligt de upplysningar som har l&mnats av Keurkoop hade det féretaget kopt
den omtvistade damhandviskan fran Formosa Keystone Products Corp., en
exportgrossist med séte i Taiwan, som i sin tur kopt dem frén tva tillverkare,
dven de etablerade i Taiwan, ndmligen Taiwan Plastic Company och Ocean
Lights Industries Corporation.
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Av de skriftliga uppgifter som limnats domstolen av parterna i malet vid den
nationella domstolen och kommissionen framgér bland annat f6ljande. Enligt
NKG saluférs den omtvistade handviskan i Forbundsrepubliken Tyskland av
Otto GmbH, som importerar den direkt fran Taiwan. I Férenade kungariket
séljs vdskan av Nancy Kean Gifts Limited och i Danmark av Atelier Nancy
APS. De tva sistnimnda juridiska personerna tillhér samma koncern som
NKG och képer dven de i Taiwan tillverkade viskorna frin det schweiziska
foretaget Renoc AG. Keurkoop har vidare uppgivit att viskan i Nederlinder-
na ocksa siljs av Otto (Tilburg) och Euro Direct Service (Tegelen). Slutligen
registrerades enligt Keurkoop och kommissionen samma véiskmonster den 18
april 1979 vid det franska monsterregistret av Peter Herman, New York.

Genom dom av den 8 maj 1980 bif6ll ordféranden for Arrondissementsrecht-
bank i Rotterdam NKG:s yrkanden och f6rbjod Keurkoop "att i yrkesmissigt
eller kommersiellt syfte tillverka, importera, silja, bjuda ut, stilla ut,
leverera, anvinda, eller att halla i lager for nigot av dessa dndamal, en eller
flera damhandviskor vars utseende dr identiskt med det i ansdkan angivna,
av sbkanden registrerade monstret, eller vars utseende endast ovisentligt
skiljer sig fran detta”.

Keurkoop &verklagade denna dom till Gerechtshof i Haag som med an-
ledning av de tvd forsta grunderna for Gverklagandet tog stillning till flera
frdgor. Detta stillningstagande maste redovisas hér eftersom det klarldgger
de tolkningsfragor som har stillts till domstolen.

Gerechtshof konstaterade inledningsvis att NKG inte var skapare av det
viskmonster som man hade registrerat och att registreringen varken hade
skett med samtycke av monsterskaparen eller dennes rittsinnehavare for
Beneluxlénderna, eller pd grundval av nagot rittsforhallande till nigon av
dessa personer.

Gerechtshof preciserade ddrefter i punkt 11 i domskilen till sin dom riick-
vidden av den gemensamma Benecluxlagen om monster. Gerechtshof pa-
pekade, att dven om ett verk i Beneluxldnderna skyddas av upphovsritten ir
foremalet for skyddet enligt Beneluxlagens artikel 1 endast “det nya ut-
seendet hos en vara som har en nyttofunktion”. Enligt artikel 4 i lagen kan
varor som tidigare varit kiinda men som under de senaste 50 aren fallit i
glomska i Beneluxlédnderna vara nya i lagens mening. Beneluxlagen inne-
héller heller inget krav pa att denna nyhet skall vara ett resultat av skapande,
dvs. i huvudsak konstnérlig, verksamhet. Tvértemot vad Keurkoop hivdar
grundas artikel 3.1, enligt vilken “ensamuritten till ett monster forvirvas i

495




496

DOM AV DEN 14.9.1982 - MAL 144/81

samband med den forsta registreringen”, inte pa antagandet att den som
registrerar monstret dr skapare av detta. Beneluxlagen har till syfte att
skydda den industriella tillverkare eller hantverkare som Onskar sérskilja sin
vara fran andra, oavsett om den dr konstnérlig eller banal, dock utan att den
som registrerar monstret sjilv maste vara industriell tillverkare eller hantver-
kare. Lagen har till syfte att under en bestdmd tid forhindra efterbildning av
de monster som de industriella tillverkarna -eller hantverkarna har valt,
varvid kriteriet for efterbildning dr att monstren litt kan forvéixlas av allmén-
heten. :

-Den nationella domstolen har funnit att det med hénsyn till Keurkoops tva

andra grunder &r nodvindigt att stilla foljande tvd tolkningsfragor till
domstolen:

1. Ar det forenligt med EEG-fordragets regler om fri rorlighet for varor,
sirskilt artikel 36, att tillimpa den gemensamma Beneluxlagen om
monster -om detta leder till att ensamritten till ett mdnster, i den
mening som avses i denna lag och vars féremél och funktion beskrivs
i punkt 11, beviljas den person som forst registrerade monstret hos
den behoriga myndigheten, utan att nidgon annan dn den som pastar sig
vara skapare av monstret eller monsterskaparens uppdrags- eller
arbetsgivare har mojlighet att bestrida denna ritt eller invinda mot en
forbudstalan av den person som registrerade monstret genom att
aberopa det faktum att denne varken &r skapare av’ monstret eller

ménsterskaparens uppdrags- eller arbetsgivare?

2. Kan invindning goras mot en forbudstalan om den r8r varor som
svaranden har fOrvidrvat i ett annat land inom den gemensamma
marknaden #n det land (ocksa tillhérande den gemensamma markna-
den) som forbudstalan avser, ndr saluféringen av de berdrda varorna
i detta andra land inte innebér intrang i de réttigheter som innehas av
den person som registrerat monstret och som véckt férbudstalan?”

Den forsta fragan

“Den forsta fragan gar i huvudsak ut pA om det ir tillitet enligt artikel 36 i

fordraget att tillimpa en nationell lag som i likhet med den gemensamma
Beneluxlagen om monster beviljar ensamritt till den person som dr forst med
att registrera ett monster, utan att nigon annan #n monsterskaparen eller
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dennes rittsinnehavare kan bestrida denna ensamriitt eller invdnda mot en
forbudstalan av monsterhavaren genom att gora géllande att den som regist-
rerade monstret inte dr skapare av detta eller monsterskaparens uppdrags-
eller arbetsgivare.

Forst skall konstateras att monsterskyddet, pd samma sitt som domstolen har
slagit fast niir det giller patentritten, varumérkesritten och upphovsritten,
omfattas av skyddet for industriell och kommersiell d4ganderitt enligt artikel
36 i fordraget, eftersom dess syfte dr att faststilla den ensamritt som ir
utmirkande f6r sidan dganderitt.

Enligt artikel 1 i Beneluxlagen skyddas endast det nya utseendet hos en vara
med en nyttofunktion, dvs. enligt artikel 4 en vara som faktiskt inte har varit
allmént kind i de berdrda industriella eller kommersiella kretsarna i Bene-
luxomréadet under de senaste femtio aren fore registreringen. Enligt artikel 3
forvirvas ensamrétten till ett monster 1 samband med den forsta registrering-
en, utan att det dr nddvéndigt att undersbka om den person som registrerar
monstret ocksa dr dess skapare eller dennes réttsinnehavare. Denna regel har
sitt upphov bade i monsterréttens funktion i det ekonomiska livet och i viljan
att uppna enkelhet och effektivitet. Enligt de nidrmare bestimmelserna i
artikel 5 i lagen far slutligen monsterskaparen under en period av fem ar
gora ansprak pa registreringsritten och kan utan tidsbegrinsning kriva att
registreringen ogiltigfoérklaras.

Denna upprikning av sirdrag, som varken ir fullstindig eller uttémmande,
gor det emellertid mdojligt att sla fast att en lagstiftning som uppvisar dessa
séirdrag dr en lagstiftning om skydd for industriell och kommersiell dgande-
ritt i den mening som avses i artikel 36 i fordraget.

Visserligen far berérda personer, inbegripet aklagarmyndigheten, enligt
artikel 15 i Beneluxlagen gora gillande att de rattigheter som uppstod i
samband med registreringen &r ogiltiga, sdrskilt genom att ifrigasitta att
varan dr ny pa det berorda omréadet. De far dock inte géra gillande att den
som registrerade monstret inte dr skapare av monstret eller monsterskaparens
uppdrags- eller arbetsgivare. Mot bakgrund av den sistnimnda begrinsningen
undrar den nationella domstolen om denna lag omfattas av artikel 36 i
fordraget.

P4 denna punkt kan domstolen endast konstatera att villkoren och formerna

for monsterskyddet pa gemenskapsrittens nuvarande stadium, eftersom det
inte har skett nigon harmonisering inom gemenskapen eller tillnirmning av
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lagstiftningarna, faststills enligt de nationella reglerna i varje medlemsstat,
i foreliggande fall enligt den gemensamma lagstiftning som upprittats inom
ramen for den i artikel 233 i férdraget omnéimnda reglonala unionen mellan
Belgien, Luxemburg och Nederlinderna. :

Reglerna om den fria rorligheten for varor hindrar foljaktligen inte att det
utfirdas bestimmelser av det slag som ‘terfinns i den gemensamma Benelux-
lagen om monster som dessa beskrivs av den nationella domstolen.

Svaret pa den forsta frigan maste dérfor bli att en nationell lagstiftning som
uppvisar samma sirdrag som Beneluxlagen omfattas av bestimmelserna i
artikel 36 i férdraget om skydd for industriell och kommersiell dganderétt.
P4 sitt. nuvarande stadium hindrar gemenskapsritten -inte - att det utfirdas

" nationella bestimmelser av-det slag som aterfinns i Beneluxlagen, som dessa

beskrivs av den nationella domstolen.
Den andra fragan

Den andra fragan gir i huvadsak ut pa om innehavaren av-ensamritten till ett
monster som skyddas av en medlemsstats lagstiftning, enligt bestimmelserna
i fordraget far &beropa denna lagstiftning for att -invinda mot import av
varor, vars utseende dr identiskt med det registrerade monstret, frin en av
gemenskapens medlemsstater dir saluféringen av varorna inte innebdr intring
i nagon rattighet - for 1nnehavaren av ensamritten i 1mportstaten

Det skall forst framhallas att’ det genom artikel 36 mforda skyddet for
industriell och kommersiell dganderétt i princip skulle sakna betydelse om

- det var tillitet for en annan person dn monsterhavaren i en medlemsstat att

dir salufora en vara vars utseende 4r identiskt med det skyddade monstret.

‘Detta konstaterande dr lika giltigt i det specifika fall som tas upp av den.

nationella domstolen, dir en person 6nskar saluféra en vara i en medlemsstat
och for detta indamal har skaffat sig leveranser fran en annan medlemsstat

-dédr saluféringen av varan .inte utgér ett intring i de réttigheter som till-

kommer -den som registrerade monstret och .som &r innehavare av ensam-
ritten till monstret i den forsta staten. -

Det skall dock nidr det giller bestimmelserna om fri rorlighet for varor
papekas att importforbud och importrestriktioner enligt artikel 36 maste
grundas pa skil som bl.a. hidnfor sig till skydd for industriell och kommersi-



24

25

26

27

28

29

KEURKOOP MOT NANCY KEAN GIFTS

ell dganderdtt och att de inte far utgdra fértickta begrinsningar av handeln
mellan medlemsstaterna.

Artikel 36 dr alltsd avsedd att understryka vikten av att avvigningen mellan
hénsynen till den fria rorligheten for varor och respekten for industriell och
kommersiell dganderitt sker sa, att skydd garanteras det rittmatiga utdvandet
av i nationell lagstiftning faststéllda réttigheter — dvs. importférbud som &r
berittigade enligt artikel 36 — medan déiremot ett oskiligt utdvande av samma
rdttigheter, som ir dgnat att upprétthalla eller resultera i konstlade avskirm-
ningar inom den gemensamma marknaden, inte skyddas. Uttévandet av
industriella och kommersiella rittigheter som medges enligt nationell lagstifi-
ning méste foljaktligen begrénsas i den man det 4r nddvindigt med hinsyn
till denna avvigning.

Enligt domstolens fasta réttspraxis kan innehavaren av en industriell eller
kommersiell réttighet som &r skyddad enligt en medlemsstats lagstiftning,
inte dberopa denna lagstiftning for att hindra import av en vara som lagligen
har forts ut pA marknaden i en annan medlemsstat av innehavaren sjilv, med
dennes samtycke eller av en person som star i ett rittsligt eller ekonomiskt
beroendeférhallande till denne.

Vidare far innehavaren av en ensamrétt inte beropa sin ritt, om det férbud
mot import eller saluféring som han avser att gora géllande kan ha samband
med konkurrensbegrinsande samverkan inom gemenskapen i strid med
bestimmelserna i fordraget, sirskilt artikel 85.

Aven om monsterritten som rittsligt begrepp inte i sig innchaller de inslag
som kénnetecknar avtal eller samordnade forfaranden enligt artikel 85.1 sé
kan utdvandet av denna ritt dock omfattas av férbuden i fordraget nir det dr
féremalet for, medlet for eller foljden av konkurrensbegrinsande samverkan.

Det tillkommer dérfor den nationella domstolen att i varje enskilt fall faststil-
la om utdvandet av den berSrda ensamrétten ger upphov till nigon av de
situationer som omfattas av forbuden i artikel 85. Niar det géller ensamrittig-
heter till monster kan dessa situationer se ut pi méanga olika sitt, s t.ex. kan
flera personer samtidigt eller successivt registrera samma monster i olika
medlemsstater for att sinsemellan dela upp marknaderna inom gemenskapen.

Det féljer av det féregiende att svaret pa den andra fragan maste bli foljan-

de. Innehavaren av en monsterrétt som har forvdrvats i enlighet med en
medlemsstats lagstiftning far invinda mot import frin en annan medlemsstat
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av varor vars utseende 4r identiskt med det registrerade monstret, under
forutsitining att de omtvistade varorna har férts ut pd marknaden i denna
andra medlemsstat utan medverkan eller samtycke av monsterhavaren eller

- en person som star i ett rittsligt eller ekonomiskt beroendeforhallande till
.denne, - att det inte foreligger nigon konkurrensbegransande samverkan

mellan de berdrda fysiska eller juridiska personerna, och slutligen att mons-
terhavarnas respektive rattlgheter i de olika medlemsstaterna har uppstatt

. oberoende av varandra

- Riittegangskostnader

De kostnader som har fororsakats Nederlindernas regering; Forenade
kungarikets regering, den- franska regeringen och Europeiska gemenskaper-

"+ .nas kommission, som har inkommit med- yttrande till. domstolen, &r inte

_ersittningsgilla. Eftersom forfarandet i forhallande till parterna i malet vid

den nationella domstolen utgdr ett led i beredningen av samma mal, an-
kommer det pa den domstolen att besluta om rittegangskostnaderna.

Pa dessa grurider beslutar .

DOMSTOLEN -

- angidende de fragor som genom beslut av den 20 maj 1981 forts vidare av
Gerechtshof i Haag foljande dom: : .-

1

2)

500

‘En natlonell lagstiftning som uppvisar samma sardrag som den gemen-

samma Beneluxlagen om monster omfattas av bestiimmelserna i artikel
36 i fordraget om skydd for industriell och kommersiell dganderitt. P4
sitt nuvarande stadium hindrar gemenskapsritten inte att det utfirdas

" nationella bestiimmelser av det slag som dterfinns i Beneluxlagen, som
dessa beskrivs av den nationella domstolen.

Innehavaren av en monsterriitt, som har forvirvats i enlighet med en
medlemsstats lagstiftning, fir invinda mot import frin en annan med-
lemsstat av varor vars utseende ir identiskt med-det registrerade monst-
ret, under forutsittning att de omtvistade varorna har saluforts i denna
andra medlemsstat utan medverkan av eller samtycke fran monster-
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havaren, eller en person som star i ett rittsligt eller ekonomiskt beroen-
deforhallande till denne, att det inte foreligger nigon Kkonkurrens-
begrinsande samverkan mellan de berorda fysiska eller juridiska perso-
nerna, och slutligen att monsterhavarnas respektive rittigheter i de olika
medlemsstaterna har uppstatt oberoende av varandra.

Mertens de Wilmars Bosco Touffait
Due Pescatore Mackenzie Stuart O’Keeffe
Koopmans Everling Chloros Grévisse

Avkunnad vid offentligt sammantrdde i Luxemburg den 14 september 1982

P. Heim J. Mertens de Wilmars
Justitiesekreterare Ordférande
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