VAN ZUYLEN / HAG

SCHLUSSANTRAGE DES GENERALANWALTS HENRI MAYRAS
VOM 15. MAI 19741

Herr Prisident,
meine Herren Richter!

Einleitung

In der vorliegenden Rechtssache stellt
sich unter neuen Begleitumstinden ein
Problem, mit dem Sie sich bereits im
Laufe der vergangenen Jahre auseinan-
derzusetzen hatten.

Es geht um das Verhiltnis zwischen den
Rechten zum Schutze des gewerblichen
und kommerziellen Eigentums einerseits
und den Vorschriften des Vertrages
iiber die Europiische Wirtschaftsgemein-
schaft auf dem Gebiet des Wettbewerbs
und des freien Warenverkehrs anderer-
seits.

Zwar unterscheiden sich die gewerbli-
chen Schutzrechte inhaltlich, je nachdem,
ob es sich um Erfinderpatente, den
Schutz von know-how oder aber von
Warenzeichen handelt, doch weisen alle
Regelungen einen gemeinsamen Zug auf:
sie vermitteln dem Inhaber ein Aus-
schlieflichkeitsrecht, das sich von Natur
aus auf die Wettbewerbsbedingungen
auswirkt.

Der so gewihrte Schutz beschrinkt sich
auf das staatliche Hoheitsgebiet, ist also
geeignet, den freien Warenverkehr im
Gemeinsamen Markt zu behindern.

Das Kernproblem liegt somit in dem
Aufeinanderprallen von gewerblichem
Schutzrecht, einem nationalen Recht mit
territorial beschrankeer Geltung, und Ge-
meinschaftsrecht, dessen Wirksamkeit
auf der einheitlichen Anwendung in
simtlichen” Mitgliedstaaten beruht und
das im Konflikesfalle dem natlonalen
Recht vorgeht.

Dieses Spannungsverhiltnis zw1schen
dem Bestand des Gemeinsamen Marktes
und den gewerblichen Schutzrechten ha-
ben Sie iibrigens in lhren Urteilen vom

* 1 — Aus dem Franzsischen iibersetzt.

29. Februar 1968 (24/67, Parke-Davis —
Slg. 1968, 86) und vom 18. Februar 1971
(40/70, Sirena — Slg. 1971, 69) aus-
driicklich mit der Feststéllung bestitigt,
solange die einzelstaatlichen Vorschriften
fiir den Schutz des gewerblichen Eigen-
tums in der Gemeinschaft noch nicht
vereinheitlicht seien, konnten sich aus
der Begrenzung des Schutzbereichs des
gewerblichen Eigentums auf den Einzel-
staat Hindernisse fiir den freien Verkehr
von patentierten Erzeugnissen bzw. Mar-
kenartikeln und fiir den freien Wettbe-
wetb innerhalb des Gemeinsamen Mark-
tes ergeben.

Dieses Spannungsverhiltnis bildet auch
heute den Ausgangspunkt fiir das Vorab-
entscheidungsersuchen, mit dem sich das
Tribunal d’arrondissement Luxemburg,
Kammer fiir Handelssachen, anlifSlich
eines Rechtsstreits an Sie wendet, in dem
es um eine allgemein bekannte Marke
deutschen Ursprungs geht, die am Ende
des Zweiten Weltkrieges sequestriert und
anschliefend im Wege der Enteignung
entzogen wurde. Zu jener Zeit allerdings
war diese Marke nicht mehr fiir das
deutsche Unternehmen eingetragen, da
dieses sie zuvor fiir Belgien und das
Grof$herzogtum Luxemburg auf eine
1927 in Briissel gegriindete Tochtergesell-
schaft iibertragen hatte.

I — Sachverbalt

Die Parteien des Ausgangsverfahrens ha-
ben Ihnen in der miindlichen Verhand-
lung versichert, daff zwischen ihnen im
rein Tatsichlichen keine Meinungsver-
schiedenheiten bestehen. lhr Streit be-
trifft die rechtlichen Folgerungen, die aus
dem gegebenen Sachverhalt zu ziehen
sind.

Deshalb will ich kurz ins Gedichenis
zuriickrufen, unter welchen Umstinden
sich das Gericht in Luxemburg veranlaft
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gesehen hat, Ihnen zwei Fragen zur Vor-
abentscheidung vorzulegen.

Die Hag AG aus Bremen, die zu Beginn
des Jahrhunderts als erste Firma Patente
fiir ein Verfahren zur Herstellung kof-
feinfreien Kaffees erwarb, meldete fiir
sich in zahlreichen Lindern Warenzei-
chen an, die die Wortzusammensetzung
»Kaffee Hag¥, verbunden mit der bildli-
chen Darstellung eines Herzens oder ei-
nes Rettungsringes enthielten.

Diese Zeichen wurden in Belgien und im
Groflherzogtum bereits 1908 eingetra-
gen. Seit 1925 waren sie gemiff dem Ma-
drider Marken-Abkommen auch auf in-
ternationaler Ebene in Bern hinterlegt.
Den Vertrieb von Kaffee Hag auf dem
belgischen und dem luxemburgischen
Markt besorgte zunichst ein Generalver-
treter des deutschen Unternehmens, seit
1927 dagegen eine in Briissel gegriindete
Unternehmenstochter, die Café Hag SA,
die in vollem Umfang von der Mutterge-
sellschaft kontrolliert wurde.

Diese Tochtergesellschaft wurde nach
und nach mit eigenen Produktionsmit-
teln ausgestattet und war schon bald in
der Lage, allein die Nachfrage in Belglen
und Luxemburg zu decken.

Im Jahre 1934 iibertrug die Firma Hag
AG ihre Warenzeichen fiir diese Linder
zusammen mit ihren Verfahren zur Her-
stellung koffeinfreien Kaffees auf ihre
belgische Tochtergesellschaft.

Im Jahr darauf wurden auf internationa-
ler Ebene entsprechend der Ausfiihrungs-
ordnung zum Madrider Abkommen die
verfahrensrechtlichen Folgerungen aus
der Ubertragung gezogen: die internatio-
nale Marke Hag Bremen wurde fiir Bel-
gien und Luxemburg gelbscht; in diesen
Staaten wurden neue nationale Marken
auf den Namen Café Hag SA angemel-
det.

Was immer die eigentlichen Motive fiir
diese Transaktion gewesen sein mogen
— Aufteilung der Mirkte zwischen Mut-
ter- und Tochtergesellschaft, Abhilfe fiir
die auf wachsenden Protektionismus zu-
riickzufithrenden Schwierigkeiten oder
Vorsorge fiir die seinerzeit im Wirt-
schaftsbereich absehbaren Risiken eines
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drohenden Konflikts in Europa — steht
iedenfalls fest, daf§ die auf dem belgisch-
luxemburgischen Markt seitdem angebo-
tene Ware allein von der Firma Café
Hag in Briissel hergestellt und unter de-
ren Warenzeichen vertrieben wurde.

An dieser Lage dnderte sich bis zum En-
de des Krieges nichts.

Nach der Befreiung Belgiens wurde die
Aktiengesellschaft Café Hag von der bel-
gischen Verwaltung als Feindvermdgen
sequestriert. In Ausfilhrung der Schlufi-
akte der Pariser Konferenz iiber Repara-
tionen vom 14. Januar 1946, deren Arti-
kel 6 die Signatarmichte, darunter Bel-
gien, verpflichtete, deutsche Vermégens-
gegenstinde und vermdgenswerte Rechte
zu verwerten, veriuflerte die Sequestra-
tionsbehorde die Gesellschaftsaktien an
die belgische Familie Van Oevelen, die
auf diese Weise Inhaberin des Unterneh-
mens wie auch der auf dessen Namen
eingetragenen Warenzeichen wurde.

Diese Marken, die uriter der Neurege-
lung des fiir Benelux einheitlichen Geset-
zes mit bestitigender Wirkung erneut
angemeldet worden waren, wurden los-
gelost vom Betrieb der Firma Hag auf
die Firma Van Zuylen Fréres (Kaffee-Fr-
zeugnisse Chat Noir) iibertragen. Diese
Abtretung wurde am 25. April 1972 dem
B,eiielux-Biiro fiir Markenschutz mitge-
teilt.

Die Hag AG aus Bremen erwarb nach
dem Kriege ihrerseits eigene Rechte an
den Marken ,,Café Hag* fiir Belgien und
das Groflherzogtum, ihre Anmeldung er-
folgte aber eindeutig spiter als fiir die
Zeichen, die Van Zuylen Fréres heute fiir
sich in Anspruch nimmt. Sie versuchte
ferner, sich ihre Position auf dem bel-
gisch-luxemburgischen Markt dadurch
zuriickzuerobern, daf sie ihre Waren un-
ter dem von ihr angemeldeten Warenzei-
chen ,,Decofa® in den Verkehr brachte,
doch scheint dieser Versuch mifflungen
Zu sein.

Daher entschlof§ sie sich im Mai 1972,
unter Einschaltung eines luxemburgi-
schen Vertragshindlers in Luxemburg
Hag-Kaffee-Extrakt unter ihrem Namen
zu vertreiben. Diese Direkteinfuhren ver-
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anlaflten die Firma Van Zuylen, eine er-
ste Klage wegen Verletzung ihrer Zei-
chenrechte zu erheben. .

Ohne Van Zuylen deren Rechte aus dem -

Warenzeichen ,,Hag* in Belgien und Lu-
xemburg streitig zu machen, stellte sich
die deutsche Gesellschaft auf den Stand-

punkt,. diese Rechte konnten ihr nicht .

entgegengehalten werden, denn auf
Grund der nach 1945 erfolgten Eintra-
gungen auf internationaler und auf Bene-
lux-Ebene habe sie gleichrangige Rechte
erworben.

Als Antwort auf dlese Rechtsbehauptung
erhob Van Zuylen am 4. April 1973 eine
zweite Klage mit dem’ Antrag festzustel-
len, daf8 die von der Hag AG bewirkten
Zeicheneintragungen in Belgien und Lu-
xemburg unwirksam sind.
Demgegeniiber machte die Beklagte vor
dem luxemburgischen Richter geltend,
Van - Zuylen besitze keinen Rechtstitel,
denn es handle sich um abgeleitete Rech-
te aus einer Ubertragungsvereinbarung,
die wegen Verstofles gegen Artikel 85
des Vertrages von Rom nichtig sei. Bei
diesem Stand des Verfahrens beantragten
die Parteien beim Gericht in Luxemburg
einverstindlich, dem Gerichtshof zur
Vorabentscheidung eine erste Frage vor-
zulegen, die inhaltlich allerdings iiber
den- engen Bereich des Wettbewerbs-
rechts hinausgreift, da mit ihr nicht al-
lein die Auslegung des Artikels 85, son-
dern auch.der Artikel 5, 30 ff. und insbe-
sondere auch des Artikels 36 des Vertra-
ges, die den freien Warenverkehr betref-
fen, angesprochen wird.

Im Vorlageurteil werden Sie um Ent-
scheidung dariiber ersucht, ob diese oder
jene der genannten Bestimmungen sich
dahin auswirken, daf sie .dem jetzigen
Inhaber eines Warenzeichens in einem
Mitgliedstaat A der Gemeinschaft —
vorliegend Van Zuylen im Grof$herzog-
tum — gestatten, sich in diesem Staat
unter Berufung auf sein Zeichenrecht der
Einfuhr von Waren unter dem gleichen
Zeichen aus einem Mitgliedstaat B durch
den Inhaber des Zeichens in diesem an-
deren Land — d.h. die Hag AG in
Deutschland — zu widersetzen.

Um die taisdchlichen Gegebenheiten, an
die di¢ Frage ankniipft, niher zu umrei-
en, legt der luxemburgische Richter im
einzelnen dar: -

—- dafl das fragliche Warenzeichen vom

Erstinhaber im Mitgliedstdat B auf-

- grund von Vereinbarungen aus der

Zeit vor Inkrafttreten des Vertrages

auf eine von ihm .im Mitgliedstaat A

errichtete Tochtergesellschaft - iiber-
tragen worden ist; :

— daff diese Tochtergesellschaft 1944

" im'Staat A sequestriert und anschlie-
lend mitsamt Warenzeichen einem
Dritten — hier: Van Oevelen —
iiberlassen worden ist;

— daf dieser Dritte seinerseits das Zei-
chen auf den gegenwirtigen Inhaber
im Staat A — die Firma Van Zuylen
Fréres — iibertragen hat;

— daf$ zwischen dem Inhaber des abge-
leiteten und dem Inhaber des origini-
ren Zeichens in den Staaten A und B
keinerlei rechtliche, finanzielle, tech-
nische oder wirtschaftliche' Verbin-
dung besteht.

Die zweite Frage, die Ihnen zur Vorab-
entscheldung vorgelegt wird, erklirt sich
aus einem Antrag auf Zulassung als Ne-
benintérvenient, den ein deutscher Kauf-
mann, der unmittelbar von der Hag AG
in Bremen gekauften Hag-Bohnenkaffee
nach Luxemburg eingefiihrt hatte, unter
der Firma Joachim Kunde beim Gericht
in Luxemburg zur Wahrung seines
Rechts auf weitere Einfuhren gestellt
hatte.

Ohne sich zur Zulissigkeit dieser Inter-
vention zu duflern, ersucht das vorlegen-
de Gericht Sie um die Beantwortung der
weiteren Frage, ob es einen Unterschied
ausmacht, wenn der Verkauf der Ware
im Mitgliedstaat A nicht durch den Inha-
ber des originiren. Zeichens, sondern
durch einen Importeur geschieht, der die
Ware im Mitgliedstaat B vom originiren
Zeicheninhaber ordnungsgemify erwor-
ben hat.

Unter Hinweis auf das Einvernehmen der
Parteien iiber den Wortlaut des Vorab-
entscheidungsersuchens beschrinkt sich
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das Tribunal d’Arrondissement somit auf
Fragen, die die Auslegung des Gemein-
schaftsrechts betreffen und ganz unmit-
telbar an Losungen ankniipfen, wie sie
sich in lhren Urteilen vom 18. Februar
1971 (Sirena, a.a.0.) und vom 8. Juni
1971 (Deutsche Grammophon — Slg.
1971, 487) vorgezeichnet finden.
Obgleich die Kommission geglaubt hat,
dieses Problem anschneiden zu miissen,
halte ich es fiir unnétig zu untersuchen,
ob eine Regelung ,.de lege ferenda“ es
gegebenenfalls ermdglichen wiirde, den
Konflikt zwischen Van Zuylen und der
Hag AG zu l6sen. Insbesondere erscheint
es mir miifig, Uberlegungen anzustellen,
ob die Bestimmungen in Artikel 12 Ab-
sitze 1 und 2 des Vorentwurfes eines
Ubereinkommens iiber das europiische
Markenrecht vorliegend einschligig wi-
ren.

Die Kommission raumt ohnehin ein, daf§
dic gegenwirtig vorliegende Fassung die-
ses Artikels zur Lésung des Problems
der nach dem Kriege enteigneten Mar-
ken nichts beitrigt.

Wie dem auch immer sei, es handelt sich
lediglich um einen von einer Sachverstan-
digengruppe ausgearbeiteten  Vorent-
wurf, aus dem sich keine schliissigen An-
haltspunkte fiir die Auslegung des Ver-
trages gewinnen lassen.

Um diese Auslegung aber werden Sie er-
sucht; thr will ich mich daher nach ei-
nem Blick auf die Wettbewerbsvorschrif-
ten des Artikels 85 und die den freien
Warenverkehr beherrschenden Grund-
sitze zuwenden.

11 — Anwendung des Artikels 85 des
Vertrages

Artikel 85 des Vertrages besagt nichts
iiber das Verhiltnis der gemeinschafts-
rechtlichen Wettbewerbsregelung zu den
rationalen' Rechtsvorschriften iiber Wa-
renzeichen.

Indessen hatten Sie in den Rechtssachen
Grundig-Consten (EuGH 13. 7. 1966 —
Slg. 1966, 322) und Sirena (EuGH 18. 2.
1971, a.a.0.) Gelegenheit, sich zur Ver-
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einbarkeit von Markenrechten mit den
vertraglichen Wettbewerbsbestimmungen
zu duflern.

Die Frage, die es zu kliren gilt, lautet, ob
fiir den Fall, dafl eine nationale Rechts-
vorschrift dem Inhaber eines Warenzei-
chens das Recht zubilligt, die Einfuhr
mit dem gleichen Zeichen versehener Er-
zeugnisse aus einem anderen Mitglied-
staat zu unterbinden, das Gemeinschafts-
recht auf den Umfang dieses Rechts ein-
zuwirken vermag.

Diese Frage haben Sie bejaht, wobei Sie
sich von einem im Wettbewerbsbereich
geltenden Grundsatz haben leiten lassen,
der besagt, dafy die durch die Rechtsvor-
schriften eines Mitgliedstaates dem Inha-
ber von Warenzeichen -eingerdumten
Rechte zwar in ihrem Bestand nicht
durch die Artikel 85 ff. beriihrt werden,
daf8 ihre Ausiibung aber durchaus diesen
Verbotsbestimmungen unterfallen kann.
Hierbei haben Sie sich iibrigens Erwa-
gungen zu eigen gemacht, wie sie die
Kommission in der Verordnung Nr.
67/67 zum Ausdruck brachte, als sie, oh-
ne das Verhiltnis zwischen Wettbe-
werbsrecht und den  gewerblichen
Schutzrechten prijudizieren zu wollen,
die Absicht bekundete, sie werde es nicht
zulassen, dafs gewerbliche Schutzrechte
miflbraucht wiirden, um einen absoluten
Gebietsschutz herbeizufiihren.

Nun ist nicht zweifelhaft, daf§ sich die
Ausiibung des Warenzeichenrechts fiir
eine Aufteilung oder eine Abriegelung
der nationalen Mirkte, die geeignet ist,
den Handel zwischen den Mitgliedstaa-
ten zu beeintrichtigen, geradezu anbie-
tet. Auf diese Weise kann sie letztlich die
Hauptziele des Gemeinsamen Marktes
— die Schaffung eines einheitlichen
Marktes ebenso wie auch den freien Wa-
renverkehr — vereiteln.

Bei Artikel 85 darf indessen nicht iiberse-
hen werden, daf§ diese Bestimmung, um
ins Spiel gebracht zu werden, eine Ver-
einbarung zwischen Unternehmen oder
doch wenigstens aufeinander abgestimm-
te Verhaltensweisen voraussetzt.

Diese erste Voraussetzung war in der
Rechtssache Grundig-Consten zweifellos
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erfiillt. Denn parallel zu einem Alleinver-
triebsvertrag hatten die Firma Grundig
und Consten eine Zusatzvereinbarung
getroffen, in der die deutsche Firma ih-
rem Vertriebspartner die Erlaubnis erteil-
te, in Frankreich auf seinen Namen das
Warenzeichen ,,Gint“ anzumelden. Somit
erwarb der letztere zwar die Rechte aus
diesem Zeichen, doch geschah das auf-
grund einer ,,Vereinbarung®, deren of-
fensichtlicher Zweck es war, den absolu-
ten Gebietsschutz, den Consten genof,
noch zu verstirken.

Hiermit war das fiir die Anwendung des
Artikels 85 geforderte Merkmal der Ab-
stimmung nachgewiesen.

In der Rechtssache Sirena sind Sie einen
Schritt weiter gegangen.

Denn nach der Feststellung, dafl das Wa-
renzeichenrecht als Rechtsinstitut an sich
die Tatbestandsmerkmale der Vereinba-
rung oder Abstimmung im Sinne von Ar-
tikel 85 Absatz 1 nicht zu erfiillen vermag,
haben Sie ausgefiihrt, dafl ,,seine Aus-

iibung immer dann unter die Verbots- |

vorschriften des Vertrags fallen [kann],
wenn sich herausstellt, daff sie Gegen-
stand, Mlttel oder Folgc einer Kartellab-
sprache ist*

Es leuchtet ohne weiteres ein, dafl die
Ausiibung des Zeichenrechts unter Arti-
kel 85 fillt, wenn sie den eigentlichen
Gegenstand einer derartigen Vereinba-
rung ausmacht. Ein solcher Fall liegt na-
mentlich vor, wenn in einem Lizenzver-
trag der Inhaber des Warenzeichens dem
Lizenznehmer Beschrinkungen wie etwa
Preisbindungen oder Produktionsquoten
auferlegt, die durch den Schutzumfang
des Rechts nicht mehr gedeckt werden.
Gleiches gilt, wenn bei mehrfacher Li-
zenzvergabe der Lizenzgeber seinen Li-
zenznehmern die Verpflichtung abver-
langt, nicht zu exportieren, damit jedem
von ihnen der absolute Gebietsschutz er-
halten bleibt.

Dagegen ist es — von besonders gelager-

ten Fillen abgesehen — bei schlichter
Abtretung des  Warenzeichenrechts
schwieriger, eine Vereinbarung festzu-

stellen, die eine Einschrinkung des Wett-
bewerbs bezweckt oder bewirkt.

Denn es liegt in der Natur einer derarti-
gen Abtretung, dafl das Recht in vollem
Umfange iibergeht und der Zessionar mit
allen Befugnissen in die Rechtsstellung
einriickt, die der Zedent innehatte.

Dies ist zweifelsohne der Grund, weshalb
Sie sich im Urteil Sirena zu folgender
chtstellung veranlaflt sahen: , Artikel 85
ist... auf den Fall, da§ die Einfuhr aus
anderen Mltghedstaaten stammender,
das gleiche Warenzeichen tragender Er-
zeugnisse unter Berufung auf das Zei-
chenrecht verhindert wird, anwendbar,
wenn die Zeicheninhaber dieses Zeichen
oder das Recht zu seiner Benutzung
durch Vereinbarungen untereinander
oder mit Dritten erworben haben®.

Demnach kommt es nicht darauf an, ob
eine Vereinbarung eine Einschrinkung
des Wettbewerbs bezweckt; es geniigt,
daf sie dies bewirkt, dafS sie diese Folge .
nach sich zieht, daff sie eine Rechtslage
schafft, die geeignet ist, Paralleleinfuhren
zu behindern.

Wird hiermit aber nicht der Wortlaut des
Artikels 85 im Grunde iiberdehnt und
diese Bestimmung gar zu extensiv ausge-
legt?

Es scheint, als hitten gewisse tatsdchli-
che Gegebenheiten, auf die Generalan-
walt Dutheillet de Lamothe in seinen
Schluflantrigen zu Recht hingewiesen
hatte, Sie bewogen, in der Rechtssache
Sirena so weit zu gehen.

Wie sich bei einer Durchsicht der Akte
ergab, lief das Vertragsverhiltnis, auf
das sich das italienische Unternehmen
berief, in Verbindung mit Parallelvertri-
gen, die die amerikanische Gesellschaft
Mark Allen als urspriingliche Markenin-
haberin mit franzosischen, belgischen,
holldndischen und deutschen Firmen ge-
schlossen hatte, das Bestehen nach Arti-
kel 85 unzulissiger Vereinbarungen oder
zumindest aufeinander abgestimmter
Verhaltensweisen erkennen.

Sie haben es nicht versiumt, dazu fol-
gendes auszufiihren: ,,Bewukt die gleich-
zeitige Ubertragung nationaler, das glei-
che Erzeugnis schiitzender Warenzeichen
auf mehrere Benutzer die Wiederaufrich-
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tung uniiberwindlicher Schranken zwi-
schen den Mitgliedstaaten, so kann eine
solche Praxis den zwischenstaatlichen
Handel beeintrachtigen und den Wettbe-
werb im Gemeinsamen Markt storen®.

Der dem gegenwirtigen Verfahren zu-
grunde liegende Sachverhalt gestattet es,
wie mir scheint, nicht oder zumindest
nicht auf der Grundlage des Artikels 85,
zu demselben Ergebnis zu gelangen.

Nicht daff die Tatsache der 1934/35 zwi-
schen der Hag AG Bremen und der Fir-
ma Café Hag Belgien getroffenen Abtre-
tungsvereinbarung verniinftigerweise in
Zweifel gezogen werden konnte. Ob-
wohl die Geschiftsbiicher des deutschen
Unternehmens im Laufe des Krieges ver-
nichtet wurden und die Vertragsurkunde
nicht hat vorgelegt werden kénnen, sind
sich die Parteien des Ausgangsverfahrens
einig dariiber, dafl eine derartige Verein-
barung tatsichlich getroffen worden ist.

Auch der von den Prozefbevollmichtig-

ten der Van Zuylen vertretenen Auffas-

sung, ein voll abgewickelter Abtretungs-
vertrag, der seine Wirkungen in der Ver-
gangenheit verbraucht habe, kénne nicht
unter Artikel 85 fallen, vermag ich nicht
beizutreten.

Dieses Argument wurde bereits im Urteil
Sirena ausdriicklich verworfen; die
durch eine Abtretungsvereinbarung vor
Inkrafttreten des Vertrages geschaffene
Rechtslage bleibt unverindert, und es ge-
niigt, wie die Beklagte des Ausgangsver-
fahrens bemerkt, daf Van Zuylen sich
noch heute auf diese Abtretung beruft,
um zuzugeben,
Rechtsfolgen zu erzeugen geeignet ist,
Aus anderen Erwigungen indessen halte
ich Artikel 85 fiir nicht einschligig.

Wie der luxemburgische Richter — von
den Parteien des Ausgangsverfahrens un-
widersprochen — darlegt, iibertrug Hag
Bremen das Warenzeichen auf eine
Tochtergesellschaft, iiber die sie eine
vollstindige Kontrolle ausiibte, In dieser
Abtretung 148t sich daher nicht eine Ver-
einbarung zwischen zwei verschiedenen,
voneinander unabhingigen Unterneh-
men, sondern lediglich eine rein interne
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daf diese weiterhin

Abmachung innerhalb ein und derselben
Wirtschaftseinheit sehen. Zwischen einer
Muttergesellschaft und ihrer Tochter, die
iiber keinerlei eigenstindige Entschei-
dungsbefugnisse verfiigt, besteht kein
Wettbewerb, der durch den Abschluf ei-
ner Vereinbarung beschrinkt werden
konnte. Insoweit schliefe ich mich der
Auffassung an, die Sie in Thren Urteilen
vom 25. November 1971 (Béguelin,
22/71 — Slg. 1971, 959) und vom 13. Juli
1972 (Farbstoffsachen — Slg. 1972, 619
ff.) vertreten haben: ,Kann die Tochter-
gesellschaft ihr Vorgehen auf dem Marke
nicht wirklich, autonom bestimmen, so
sind die Verbotsvorschriften des Artikels

-85 ‘Absatz 1 zwischen ihr und der Mut-

tergesellschaft, mit- der sie dann eine
wirtschaftliche Einheit bildet, unanwend-
bar“. _

Ist dieser Lésungsweg nicht mehr gang-
bar, wenn — wie Hag Bremen und die
Kommission hervorheben — das Mutter-
und Tochtergesellschaft einigende Band
gerissen ist, sei es auch durch eine
zwangsweise Ubertragung der als Feind-
vermbgen angesehenen Aktien der Toch-
tergesellschaft auf einen Dritten?

Wenn ich dieses Argument richtig ver-
standen habe, soll also die Abtretungs-
vereinbarung von 1934/35, die als solche
nicht geeignet war, den Wettbewerb zu
beeintrichtigen, weil sie zwischen zwei
finanziell miteinander verbundenen Un-
ternehmen getroffen worden war, seit In-
krafttreten des Vertrages von Rom wett-
bewerbswidrige Wirkungen erzeugen, da
jene Verbindung nicht mehr besteht.

Demnach ist durch den Abtretungsver-
trag objektiv eine Rechtslage geschaffen
worden, die heute dem Verbot des Arti-
kels 85 zuwiderliuft.

Diesem Gedankengang vermag ich nicht
zu folgen, weil das fiir diese Vertragsbe-
stimmung konstituierende Tatbestands-
merkmal der Abstimmung nicht gegeben
und auch nicht nachtriglich von der Fir-
ma Hag Bremen und der gegenwirtigen
Warenzeicheninhaberin in Belgien und
Luxemburg ausgefiillt worden ist. Die
wesentliche Voraussetzung fiir ‘die An-
wendung des Artikels 85 fehlt; deshalb
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braucht nicht mehr — wie Van Zuylen
dies tut — auf den Gesichtspunkt abge-
stellt zu-werden, daf die durch die belgi-
sche Sequestrationsbehorde erfolgte Ver-
duflerung - simtlicher Aktien .der Firma
Café Hag an die Familie Van Oevelen ei-
nen Hoheitsakt darstellte.

Es ist durchaus ein Irrtum anzunehmen,
allein die Bestimmungen der Wettbe-
werbsordnung lieen sich als taugliches
Mittel heranziehen, um Behinderungen,
die dem freien Wairenverkehr im Ge-
meinsamen Markt aus nationalen Wa-
renzeichenrechten erwachsen, einen Rie-
gel vorzuschieben.

Diese Besummungen kommen nur im
Falle einer. Vereinbarung oder aufeinan-
der abgestimmter Verhaltensweisen im,
Sinne des Artikels 85 sowie, ,,mutatis
mutandis, im Falle miflbrauchlicher
Ausnutzung einer beherrschenden Stel-
lung im Sinne des Artikels 86 in Be-
tracht.

Dies folgt iibrigens auch aus Ihrem Urteil
vom 29. Februar 1968 (Parke-Davis,
24/67 — Slg. 1968, 86), in dem Sie aner-
kannt haben, daf die Benutzung eines
Patentes von Artikel 85 nicht erfaf$t wird,
solange es an einer Vereinbarung im Sin-
ne dieser Vorschrift fehlt.

Gerade wenn der im Urteil Sirena ver-
wandten Formel, daff ein absolutes
Recht ,,Gegenstand, Mittel oder Folge ei-
ner Kartellabsprache® sein kann, zu vol-
ler Geltung verholfen wird, ist fiir den
umgekehrten Fall offensichtlich, daf§ Ar-
tikel 85 sich jedenfal-ls dann nicht gegen
die Ausiibung eines gewerblichen Schutz-
rechts ins Feld fiihren liflt, wenn dieses
Recht eben nicht Gegenstand Mittel
oder Folge einer nach diesem Artikel
verbotenen Vereinbarung ist.

I — Amwendung der Artikel 5, 30 und
36 des Vertrages

Damit sind die Grenzen abgesteckt, jen-
seits derer ‘es unmoglich wird, sich beij
der Auflosung des zwischen dem Ge-
meinschaftsrecht und den nationalen ge-
werblichen Schutzrechten bestehenden
Spannungsverhiltnisses auf die Wettbe-

werbsvorschriften des Vertrages zu stiit-
zen.

Wie die Entwicklung Threr Rechtspre-
chung zeigt, ist der Ansatzpunkt viel-
mehr in den Bestimmungen iiber den
freien Warenverkehr im Gememsamen
Market zu suchen.

Die Artikel 30 und 36 des Vertrages stel-
len nach meiner Ansicht eine geeignete
Rechtsgrundlage dar und erlauben es,
ohne Riickgriff auf den Begriff der Kar-
tellabsprache den Konflikt zwischen dem
Grundsatz der Markteinheit und den
durch nationale Gesetze eingerdumten
absoluten Rechten zu 16sen.

Zu dieser Frage haben Sie in Ihrem Ur-
teil vom 8. Juni 1971 (Deutsche Gram-
mophon, 78/80 — Slg. 1971, 487) ein-
deutig Stellung genommen . und ausge-
fiihre, falls die Ausiibung des Urheber-
rechts, also eines durchaus verwandten
Schutzrechts, ,die zum Tatbestand des
Artikels 85 EWG-Vertrag gehérenden
Merkmale der Vereinbarung oder Ab-
stimmung nicht erfiillt, erfordert die Be-
antwortung der Frage die weitere Prii-
fung, ob die Ausiibung des fraglichen
Schutzrechts nicht gegen andere Vertrags-
vorschriften, insbesondere diejenigen iiber
den freien Warenverkehr, verstoft*.

Offenbar in Ankniipfung an diese Ent-
scheidung hat der luxemburgische Rich-
ter in die Ihnen zur Vorabentscheidung
vorgelegten Fragen auch die Artikel 5, 30
ff. und insbesondere 36 des Vertrages
einbezogen. Artikel 5, dessen Erwihnung
sich aus dem Umstand erklirt, dafl diese
Grundsatzbestimmung bereits in der
Rechtssache Deutsche. Grammophon an-
gefiihrt wurde, begriindet, wie Sie es aus-
gesprochen haben, die allgemeine Ver-
pflichtung der Mitgliedstaaten, alle MaR2-
nahmen zu unterlassen, welche die Ver-
wirklichung der Ziele des Vertrages ge-
fihrden kénnten.

Namentlich aus dieser Bestimmung ha-
ben Sie in Threm Urteil vom 15. Juli 1964
(Costa/Enel, 6/64 — Slg. 1964, 1253) den
Vorrang des Gemeinschaftsrechts vor
den nationalen Rechten hergeleitet.
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Heiflt dies, daff die Verpflichtung zu
»loyaler und umfassender Zusammenar-
beit“, die die Mitgliedstaaten bindet und
daher simtlichen Staatsorganen unter
Einschluf der nationalen Gerichte aufer-
legt ist, fiir sich allein ausreicht, um die
Ausiibung nationaler Rechte zum Schut-
ze des gewetblichen Eigentums zu be-
schrinken?

Sicherlich nicht, doch hat sie Wert als
ein Grundsatz, der indessen in jedem
Einzelfall einer inhaltlichen Konkretisie-
rung durch Spezialvorschriften des Ver-
trages bedarf.

In dem hier interessierenden Bereich sind
es die Artikel 30 und 36, die es gestatten,
den in Artikel 5§ aufgestellten Grundsatz
mit einem positiven und konkreten In-

halt zu fiillen.

Artikel 30 verbietet bekanntlich mengen-
miflige Einfuhrbeschrinkungen sowie
»alle Mafinahmen gleicher Wirkung*.

Artikel 36 nimmt in seinem ersten Satz
von diesem Verbot Beschrinkungen und
Mafinahmen gleicher Wirkung aus, die
u. a. zum Schutze des gewerblichen und
kommerziellen Eigentums gerechtfertigt
sind. Allerdings stellt er im zweiten Satz
klar, daf die Ausnahme ,,weder ein Mit-
tel zur willkiirlichen Diskriminierung
noch eine verschleierte Beschrinkung des
Handels zwischen den Mitgliedstaaten*
darstellen darf. Eine Zusammenschau
dieser beiden Sitze erlaubt die Folge-
rung:

1. dafl die nationalen Gesetze iiber ge-
werbliches und kommerzielles Eigen-
tum zwar in Kraft bleiben, daff die
aus ihnen fliefenden Rechte jedoch in
einem noch niher zu bestimmenden
Mafle durch die Ertichtung des Ge-
meinsamen Marktes beeinflufit und
beriihrt werden; demgegeniiber liefe
die Auffassung, sie blieben véllig un-
beriihrt, darauf hinaus, Artikel 36 in
diesem Punkte jeglicher Wirksamkeit
zu berauben;

2. daff die Ausnahme vom grundsitzli-
chen Verbot des Artikels 30 jedenfalls
allein denjenigen Einfuhrbeschrin-
kungen zugute kommt, die wegen des
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mit jhnen bezweckten Schutzes des
gewerblichen Eigentums gerechtfer-
tigt sind, nicht dagegen allen sonsti-
gen Beschrinkungen, die mit der Aus-
iibung dieser Rechte verbunden sind;

3. daf es auf jeden Fall verboten ist, von
diesen Rechten einen Gebrauch zu
machen, der eine willkiirliche Diskri-
minierung oder eine verschleierte Be-
schrinkung des Handels zwischen
den Mitgliedstaaten zur Folge hat.

Die Frage lautet somit, wieweit Artikel
36, ohne den Bestand eines gewerblichen
Schutzrechtes als solchen anzutasten,
dessen Ausiibung beriihrt.

Auf diese im Urteil Deutsche Grammo-
phon wieder aufgegriffene Unterschei-
dung haben Sie bei der Auslegung des
Artikels 36 abgestellt, wobei Sie ausge-
fiihrt haben: ,,Artikel 36 1i8t zwar Ver-
bote oder Beschrinkungen des freien
Warenverkehrs zu, die zum Schutz des
gewerblichen und kommerziellen Eigen-
tums gerechtfertigt sind, erlaubt aber sol-
che Beschrinkungen der Freiheit des
Handels nur, soweit sie zur Wahrung der
Rechte berechtigt sind, die den spezifi-
schen Gegenstand dieses Eigentums aus-
machen*‘.

Zwar betrifft das Urteil, auf das ich mich
beziehe, das AuschliefSlichkeitsrecht, wel-
ches die deutschen Rechtsvorschriften eci-
nem Hersteller von Tontrigern einriu-
men und welches Sie als ein dem Urhe-
berrecht verwandtes Recht qualifziert
haben, jedoch sind die grundsitzlichen
Erwigungen, die Sie zur Auslegung des
Artikels 36 angestellt haben, zweifelsoh-
ne von allgemeiner Tragweite.

Wird, so ist lIhre Schlufffolgerung, ein
derartiges Recht ,,beniitzt, um in einem
Mitgliedstaat den Vertrieb von Waren,
die vom Rechtsinhaber oder mit seiner
Zustimmung im Hoheitsgebiet eines an-
deren Mitgliedstaats in Verkehr gebracht
worden sind, allein deshalb zu verbieten,
weil dieses Inverkehrbringen nicht im In-
land erfolgt ist, so verstofit ein solches
die Isolierung der nationalen Moirkte
aufrecht erhaltendes Verbot -gegen das
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wesentliche Ziel des Vertrages, den Zu-
sammenschlufl der nationalen Mirkte zu
einem einheitlichen Markt*.

Der ausschlaggebende Grund liegt darin,
dafl die Ausiibung des von der Deut-
schen Grammophon fiir sich in An-
spruch genommenen Rechts zu eciner sol-
chen durch den Vertrag verbotenen Auf-
teilung der Mirkte gefiihrt hitte. Hin-
dernisse, die der Einfuhr von Originalet-
zeugnissen aus anderen Mitgliedstaaten
in den Weg gelegt werden, rechtfertigen
sich mit anderen Worten aus der Sicht
des Vertrages nicht aus dem Bestand des
durch nationales Gesetz vermittelten
Schutzrechts, vielmehr stellen sie eine
verschleierte Beschrinkung des Handels
zwischen den Mitgliedstaaten dar, die
nach Artikel 36 Satz 2 verboten ist.

Zum anderen gestattet die Urteilsfassung
die Annahme, daf lhre Auslegung nicht
allein auf ein dem Urheberrecht ver-
gleichbares Recht gemiinzt ist, sondern
auch fiir andere Schutzrechte mit Aus-
schliefflichkeitswirkung gilt, zumal Sie
mit Bedacht bekriftigt haben, das we-
sentliche Ziel des Vertrages ,,wire nicht
zu erreichen, wenn Privatpersonen auf-
grund der verschiedenen Rechtssysteme
der Mitgliedstaaten die Moglichkeit hit-
ten, den Markt aufzuteilen®.

Die im Urteil Deutsche Grammophon
herausgearbeiteten Auslegungsgrundsit-
ze scheinen mir daher ohne weiteres auf
den Bereich der Warenzeichen {ibertrag-
bar zu sein.

Da aufler Streit steht, daf Van Zuylen
mit den beim Gericht in Luxemburg er-
hobenen Klagen den Zweck verfolgt, un-
ter Berufung auf ihr Ausschlieffllichkeits-
recht aus dem Warenzeichen die Einfuhr
eines mit dem gleichen Zeichen versehe-
nen Erzeugnissen durch Hag Bremen zu
unterbinden, gilt es, die genannten
Grundsitze anzuwenden und zu priifen,
ob sich eine dahingehende Befugnis der
Kldgerin des Ausgangsverfahrens aus
dem Bestand des in Belgien und in Lu-
xemburg eingetragenen Warenzeichens
als solchem ergibt oder ob nicht im Ge-
genteil in der geforderten Unterlassung
eine Ausiibung des Zeichenrechts unter

Bedingungen liegt, die mit Artikel 36 un-
vereinbar sind.

Der spezifische Gegenstand des Waren-
zeichentechts, auf seinen eigentlichen
Kern zuriickgefiihrt, besteht darin, auf
den Ursprung, die Herkunft des Erzeug-
nisses hinzudeuten und auf diese Weise
dem Inhaber einen Schutz der wirtschaft-
lichen Stellung zu ermoglichen, die er
sich durch seinen finanziellen Einsatz,
sein Fachwissen und sein kaufminni-
sches Geschick erworben hat.

Rechtlich wird dieser Schutz dadurch ge-
wihrleistet, daf§ der Inhaber seine Waren
in den Verkehr zu bringen, vor allem
aber auch den Vertrieb widerrechtlich
mit seiner Marke gekennzeichneter Er-
zeugnisse zu untersagen berechtigt ist.

Das Warenzeichenrecht gibt dem Inha-
ber sonach die Befugnis, jegliche mif-
briuchliche Benutzung durch Dritte zu
unterbinden.

Das Territorialititsprinzip als eine Folge
dessen, dafl es sich bei den Rechtsvor-
schriften iiber Warenzeichen um natio-
nales Recht handelt — das Vorhanden-
sein eines fiir Benelux einheitlichen Ge-
setzes dndert in dieser Bezichung nichts
an der Problemstellung —, ist Ihrer
Rechtsprechung zufolge nicht dem Be-
stand des Schutzrechts zuzurechnen. Dies
hat bereits Generalanwalt Karl Roemer
in seinen Schluflantrigen zur Rechtssa-
che Deutsche Grammophon mit Bezug
auf das Herstellern von Tontrigern ein-
gerdumte AusschlieSlichkeitsrecht darge-
legt.

Gerade dieser Gebietsschutz aber, den
die innerstaatlichen Rechtsvorschriften
bewirken, ist unvereinbar mit dem ge-
meinschaftsrechtlichen Grundsatz  des
freien Warenverkehrs.

Nach allem kann sich in dem vor dem
luxemburgischen Richter anhingigen
Rechtsstreit die Firma Van Zuylen als
essionarin des Warenzeichens ,,Café
Hag*“ fiir Belgien und Luxemburg in
dem Gebiet, in dem sie ihr Recht ausiibt,
berechtigterweise gegen den Vertrieb
koffeinfreien Kaffees zur Wehr setzen,
der mit ihrem Warenzeichen versehen
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und von Unbefugten in den Verkehr ge-
bracht worden ist. Dagegen kann sie
nicht die Einfuhr von Erzeugnissen un-
terbinden, die das gleiche Warenzeichen
tragen und von dem deutschen Unter-
nehmen, dem urspriinglichen Inhaber
dieses Zeichens, herriihren.

- Allerdings ist erforderlich, daf8 die Her-
kunft des Erzeugnisses eindeutig bezeich-
net wird; dies jedoch tut die Firma Hag,
denn auf ihren Verpackungen findet sich
die Angabe, daf8 der Kaffee, den sic im
GrofSherzogtum verkauft, in der'Bundes-
republik Deutschland hergestellt wird.

Van Zuylen ihrerseits ist verpflichtet, die
belgische Herkunft des unter der Marke
,,Hag* verkauften Kaffees mitzuteilen.

Schliefflich ist nach meiner Auffassung
ganz entschieden der Einwand zu ver-
werfen, dem deutschen Unternehmen sei
es allemal unbenommen, seine Erzeug-
nisse in Luxemburg unter einem anderen
als dem Warenzeichen ,,Hag* zu verkau-
fen. Darum hat sich das Unternehmen
zunichst ja tatsidchlich bemiiht, indem es
Kaffee unter der Marke ,,Decofa® ein-
fithrte. Es versteht sich von selbst, dafd
derartige Einfuhren weder im Hinblick
auf das ‘nationale Warenzeichenrecht
noch im Hinblick auf das Gemein-

schaftsrecht irgendwelche Probleme auf-
geworfen haben oder uberhaupt aufwer-
fen kénnen.

Um sich jedoch in Belgien und in Lu-
xemburg unter dieser neuen, den Ver-
brauchern unbekannten Marke eine
Marktposition aufzubauen, anstatt sich
die Marke ,Hag“ zunutze zu machen,
unter der sie in -der Offentlichkeit allge-
mein bekannt ist, miiffte die deutsche
Firma — wie leicht einzusehen ist —
gleichsam bei ,Null“ anfangen und fi-
nanziell wie kaufminnisch erhebliche

- Mittel einsetzen, damit sich das Bild die-

ses neuen Zeichens einprigt.

Letztlich schlage ich Thnen somit vor, die
Ihnen gestellten Fragen allein anhand der
Artikel 30 und 36 iiber den freien Wa-
renverkehr in der Gemeinschaft und un-
ter Beriicksichtigung des Grundsatzes der
Einheit des Gemeinsamen Marktes zu
beantworten.

Falls Sie meinem Vorschlag folgen, ver-
steht sich im iibrigen von selbst, daff die
Antwort auf die zweite Frage — ein
deutscher Hindler kauft Kaffee direkt
bei der Firma Hag in Bremen und fiihrt
ihn dann nach Luxemburg ein — nicht
anders ausfallen kann als der Losungs-
vorschlag zur ersten Vorlagefrage.

Nach allem beantrage ich, fiir Recht zu erkennen:

— daR die dem Zessionar eines Warenzeichenrechts eingerdumte Befugnis,
in dem Gebiet des Mitgliedstaates A, in dem das ihm zustehende Waren-
zeichen eingetragen ist, die Dlrektemfuhr von Erzeugnissen zu unter-
binden, die von dem urspriinglichen Inhaber dieses Zeichenrechts, einem
Unternehmen im Mitgliedstaat B, mit-dem gleichen. Warenzeichen ver-
sechen wurden, nicht unter die Bestandsgarantie des gewerblichen und
kommerziellen Schutzrechts im Sinne von Artikel 36 des Vertrages fillt;

— dafd die Wahrnehmung dieser Befugnis. eine Ausiibung des Warenzeichen-
rechts -darstellt, die mit den tragenden Grundsitzen des Vertrages, wie
- sich aus den Bestimmungen  iiber den freien Warenverkehr ergeben,

nicht vereinbar ist;

— daf gleiches gilt, wenn bei der Einfuhr der besagten Erzeugnisse- nach
dem Mitgliedstaat A ein im Mitgliedstaat B an53551ger Kaufmann' einge-
schaltet wird, der die Erzeugnisse von dem in diesem Staat kenn-
zeichnungsberechtigten Unternehmen erworben hat. R
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