BMW

DOMSTOLENS DOM
den 23 februari 1999 °

I mal C-63/97,

angiende en begiran enligt artikel 177 i EG-fordraget, frin Hoge Raad der Neder-
landen (Nederlinderna), att domstolen skall meddela ett forhandsavgorande i det
vid den nationella domstolen anhingiga milet mellan

Bayerische Motorenwerke AG (BMW) och BMW Nederland BV

och

Ronald Karel Deenik,

angiende tolkningen av artiklarna 5—7 i ridets forsta direktiv 89/104/EEG av den
21 december 1988 om tillnirmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar
(EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgiva, omride 13, volym 17, s. 178),

meddelar

DOMSTOLEN

sammansatt av ordforanden G. C.Rodriguez Iglesias, avdelningsordforandena
P. ]J. G. Kapteyn, ].-P. Puissochet och P. Jann samt domarna C. Gulmann (referent),
J- L. Murray, D. A. O. Edward, H. Ragnemalm, L. Sevén, M. Wathelet och R. Schint-

gen,

* Rittegingssprik: nederlindska.
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generaladvokat: F. G. Jacobs,
justitiesekreterare: bitridande justitiesekreteraren H. von Holstein,

med beaktande av de skriftliga yttranden som har inkommit frin:

— Bayerische Motorenwerke AG (BMW) och BMW Nederland BV, genom advo-
katerna G. van der Wal, Bryssel, och H. Ferment, Haag,

— Italiens regering, genom U. Leanza, chef for avdelningen f6r diplomatiska tvis-
ter vid utrikesministeriet, i egenskap av ombud, bitridd av O. Fiumara, avvo-
cato dello Stato,

— Forenade kungarikets regering, genom L. Nicoll, Treasury Solicitor’s Depart-
ment, i egenskap av ombud, och D. Alexander, barrister,

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom B. J. Drijber, rittstjinsten, i
egenskap av ombud,

med hinsyn till férhandlingsrapporten,

efter att muntliga yttranden har avgivits vid sammantradet den 13 januari 1998 av:
Bayerische Motorenwerke AG (BMW) och BMW Nederland BV, féretridda av
G. van der Wal, Ronald Karel Deenik, féretradd av advokaten J. L. Hofdijk, Haag,

Forenade kungarikets regering, foretridd av S. Ridley, Treasury Solicitor’s Depart-
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fnent, i egenskap av ombud, bitridd av D. Alexander, och kommissionen, féretridd
av B. J. Drijber,

och efter att den 2 april 1998 ha hort generaladvokatens forslag till avgérande,

foljande

Dom

Hoge Raad der Nederlanden har genom beslut av den 7 februari 1997, som inkom
till domstolen den 13 februari samma &r, med stod av artikel 177 i EG-fordraget
stillt fem frigor om tolkningen av artiklarna 5—7 1 ridets forsta direk-
tiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnirmningen av medlemsstaternas
varumirkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1, svensk specialutgdva, omride 13, volym 17,
s. 178, nedan kallat direktivet).

Frigorna har uppkommit i en tvist mellan 3 ena sidan det tyska bolaget Bayerische
Motorenwerke AG (BMW) och det nederlindska bolaget BMW Nederland BV
(nedan kallade BMW AG respektive BMW BV och tillsammans kallade BMW) och
4 andra sidan Ronald Karel Deenik, som driver en bilverkstad och som har hemvist
i Almere (Nederlinderna), med anledning av att Ronald Karel Deenik har gjort
reklam foér f6rsiljning, reparationer och underhill av begagnade bilar av mirket

BMW.
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I artikel 5 1 direktivet, som avser de rittigheter som ir knutna till varumirket,
foreskrivs foljande:

1. Det registrerade varumirket ger innechavaren en ensamritt. Innehavaren har ritt
att forhindra tredje man, som inte har hans tillstind, att i niringsverksamhet anvinda

a) tecken som ir identiska med varumirket med avseende pa de varor och tjinster
som ir identiska med dem fér vilka varumairket ir registrerat,

b) tecken som pa grund av sin identitet eller likhet med varumirket och identiteten
eller likheten hos de varor och tjanster som ticks av varumirket och tecknet kan
leda till forvixling hos allminheten, inbegripet risken for association mellan teck-
net och varumirket.

2. En medlemsstat kan ocksi besluta att innehavaren skall ha ritt att f6rhindra
tredje man, som inte har hans tillstind, frdn att i niringsverksamhet anvinda ett
tecken som ir identiskt med eller liknar varumirket med avseende p3 varor och
tjinster av annan art in dem for vilka varumirket ar registrerat, om detta ir kint i
den medlemsstaten och om anvindningen av tecknet utan skilig anledning drar
otillborlig férdel av eller ar till f6rféng f6r varumairkets sirskiljningsférmiga eller
renommé.

3. Bl a. kan foljande férbjudas enligt punkterna 1 och 2:

a) Att anbringa tecknet pi varor eller deras férpackning.
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b) Att utbjuda varor till forsaljning, marknadsféra dem eller lagra dem fér dessa
indamil eller utbjuda eller tillhandahilla tjinster under tecknet.

c) Att importera eller exportera varor under tecknet.

d) Att anvinda tecknet pa affirshandlingar och i reklam.

4. Om en medlemsstats bestimmelser inte gor det mojligt att forbjuda anvind-
ningen av ett tecken enligt vad som nimns i punkterna 1 b eller 2 fére ikraftera-
dandet av detta direktivs tvingande bestimmelser, kan den fortsatta anvindningen
av tecknet inte férhindras med stod av de rittigheter som ir knutna till varumirket.

5. Punkterna 1—4 skall inte berora en medlemsstats bestimmelser om skydd mot
anvindning av ett tecken fér annat indamal in att sirskilja varor eller tjinster, om
anviandning av tecknet ifriga utan skilig anledning drar otillbérlig férdel av eller ar
till forfing f6r varumirkets sirskiljningsformiga eller renommé.”

I artikel 6 i direktivet, som avser begrinsningar av ett varumirkes rittsverkan,
foreskrivs bland annat foljande:

1. Varumirket ger inte innehavaren ritt att f6rhindra tredje man att i niringsverk-
samhet anvinda
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¢) varumirket om det ir nddvindigt for att ange en varas eller tjinsts avsedda
indamil, sirskilt som tillbehor eller reservdel,

forutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affirssed.”

I artikel 7 1 direktivet, som ror konsumtion av de rittigheter som ir knutna till ett
varumirke, foreskrivs f6ljande:

1. Ett varumirke ger inte innehavaren ritt att f6rbjuda anvindningen av varumir-
ket fér varor som av innehavaren eller med hans samtycke har forts ut pd mark-
naden under varumirket inom gemenskapen.

2. Punkt 1 skall inte gilla nir innehavaren har skilig grund att motsitta sig fortsatt
marknadsfring av varorna, sirskilt nir varornas beskaffenhet har forindrats eller
forsimrats efter att de har forts ut pd marknaden.”

BMW AG marknadsfor i flera linder, och sedan ir 1930 i Benelux-linderna, bilar
som bolaget tillverkar och f6r vilka det har registrerat forsiljningsbeteckningen
BMW samt tvd figurmirken hos varumirkesmyndigheten i Benelux, sirskilt med

avseende pi motorer och bilar men ocksi avseende reservdelar och tillbehor till
motorer och bilar (nedan kallat BMW-mirket).
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BMW AG marknadsfor sina bilar genom ett nitverk av auktoriserade iterférsiljare.
I Nederlinderna kontrollerar bolaget nitverket med hjilp av BMW BV. Aterforsil-
jarna har ritt att anvinda BMW-mirket i sin verksamhet men skall iaktta de hoga
kvalitetskrav som BMW anser nddvindiga vid tillhandahillandet av service och
garantier samt i marknadsforingen.

Ronald Karel Deenik driver en bilverkstad och har specialiserat sig pa forsiljning
av begagnade bilar av mirket BMW samt reparationer och underhill av dessa. Han
ir inte ansluten till ndtverket av auktoriserade BMW-iterforsiljare.

BMW har i milet vid den nationella domstolen gjort gillande att Ronald Karel
Deenik i sin verksamhet olovligen anvinder BMW-miirket, eller dtminstone lik-
nande mirken, i sina annonser. BMW vickte dirfor talan den 21 februari 1994 vid
Rechtbank te Zwolle och yrkade att Ronald Karel Deenik bland annat skulle for-
bjudas att anvinda BMW-mirket eller varje liknande mirke 1 annonser, reklaminslag
eller andra meddelanden som han sinder ut, eller under alla foérhillanden i samband
med sitt foretag, samt forplikta honom att utge skadestind. BMW iberopade sina
rittigheter enligt artikel 13A i den di gillande enhetliga Benelux-lagen om varu-
marken.

Rechtbank ansig att ett antal av Ronald Karel Deeniks pastidenden i annonseringen
utgjorde olovlig anvindning av BMW-mirket, eftersom de kunde ge intryck av att
komma frin ett foretag som hade ritt att anvinda varumirket och séledes ingick i
BMW:s iterforsiljarorganisation. Rechtbank forbjod dirfér Ronald Karel Deenik
att anvinda BMW-mirket pi detta sitt. Rechtbank fastslog emellertid att Ronald
Karel Deenik hade ritt att i annonser anvinda pastienden som “reparationer och
underhill av BMW?”, eftersom det stod tillrickligt klart att de endast avsig pro-
dukter forsedda med BMW-mirket. Rechtbank ansig vidare att anvindningen av
pastienden som "BMW-specialist” eller ”specialist pA BMW” var tillitna, eftersom
BMW inte hade bestritt att Ronald Karel Deenik hade erfarenhet som specialist pa
BMW-fordon, och att det inte ankom pa BMW att avgdra vem som hade ritt att
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kalla sig specialist pA BMW-fordon. Rechtbank ogillade dessutom BMW:s skade-
stindsyrkande.

BMW o6verklagade domen och yrkade bland annat att Gerechtshof te Arnhem
skulle faststilla att Ronald Karel Deenik, genom att i annonsering anvinda frasen
”reparationer och underhdll av BMW?” och pistd att han var " BMW-specialist” eller
”specialist pd BMW?”, gjorde intring i BMW:s varumirkesrittigheter. D Gerechts-
hof faststillde Rechtbanks dom 6verklagade BMW den 10 november 1995 domen
till Hoge Raad.

Under dessa forhillanden beslutade Hoge Raad att férklara mailet vilande och
understillde EG-domstolen f6ljande frigor:

”1) Medfér den omstindigheten att direktivet i friga om rittigheter som ir knutna
till ett varumirke endast innehiller en 6vergingsbestimmelse for det i arti-
kel 5.4 angivna fallet att medlemsstaterna i 6vrigt fir besluta fritt om sidana
foreskrifter eller foljer det av gemenskapsritten i allminhet eller av direktivets
syfte och indamail i synnerhet att de inte ir fullstindigt fria i detta avseende
utan miste hilla sig inom vissa grinser — och i si fall vilka?

2) Om nigon utan varumirkesinnehavarens samtycke anvinder sig av det ute-
slutande fér vissa varor registrerade mirket for att gora allminheten uppmairk-
sam pa att han

a) utfor reparationer och underhill av varor som marknadsfdrts under detta
mirke av varumirkesinnehavaren eller med dennes samtycke, eller att han
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b) dr specialist eller har specialiserat sig pd dessa varor, skall di artikel 5 1
direktivet anses innebira

i) att mirket anvinds f6r likadana varor som de for vilka mirket registrerats,
i den mening som avses i artikel 5.1 a,

ii) att mirket anvinds for att tillhandahilla tjinster, i den mening som avses
iartikel 5.1 a, eller att mirket anvinds p4 sitt som avses 1 artikel 5.1 b, nir
det kan antas att dessa tjinster och de varor fér vilka mirket registrerats
ir av liknande slag,

iif) att mirket anvdnds pd sitt som avses i artikel 5.2, eller

iv) att mirket anvinds pd sitt som avses i artikel 5.5?

Ar det for svaret pi den andra frigan av betydelse om det ir friga om fall a

eller b?

Ar det for frigan huruvida varumirkesinnehavaren kan motsitta sig anvind-
ningen av det uteslutande for vissa varor regxstrerade mirket av betydelse, med
hinsyn till artikel 7 i direktivet, om det ir friga om anvindning som avses i
friga 2 i—iv?

Om mirket i bida eller i ett av de i friga 2 i beskrivna fallen anvinds pi satt
som avses i artikel 5.1 a eller 5.1 b: Kan varumirkesinnehavaren di endast
motsitta sig denna anvindning om den som anvinder mirket dirigenom fram-
kallar intrycket att dennes f6retag tillhor varumirkesinnehavarens organisation
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eller kan han dven motsitta sig anvindningen om det ir mégjligt att det site
varpi mirket anvinds i ovannimnda fall ger allmanheten intryck av att mirket
dirvid i betydande utstrickning anvinds for att gora reklam for den egna verk-
samheten som sidan genom att framkalla en viss forestillning om kvalitet?”

Den férsta fragan

Inledningsvis skall det preciseras vilka rittsliga bestimmelser och faktiska omstin-
digheter som ligger till grund f6r frigan.

Det framgar av ridets beslut 92/10/EEG av den 19 december 1991 om senareligg-
ning av den dag di de nationella genomférandebestimmelserna till direk-
tiv 89/104/EEG skall trada i kraft (EGT L 6, 1992, s. 35; svensk specialutgiva,
omride 13, volym 22, s. 3) att medlemsstaterna skulle infé')rliva direktivet senast den
31 december 1992. Bestimmelserna om anpassning av den enhetliga Benelux-lagen
om varumirken till direktivet tridde dock inte 1 kraft forrin den 1 januari 1996
enligt Benelux-protokollet av den 2 december 1992 (nedan kallad den indrade
Benelux-lagen och, i dess version fore antagandet, den tidigare Benelux-lagen).

I milet vid den nationella domstolen, som ir en tvist mellan enskilda, vicktes talan
efter det att tidsfristen i beslut 92/10 for genomférande av nationella bestimmelser
om tillimpning av direktivet 16pt ut men innan den indrade Benelux-lagen tridde
i kraft. Aven verklagandet till Hoge Raad anhingiggjordes fore denna sistnimnda
tidpunkt.
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Generaladvokaten vid Hoge Raad prévade darfor i sitt f6rslag till avgorande frigan
huruvida Hoge Raad i det médl den hade att avgéra skulle tillimpa bestimmelserna
i den tidigare Benelux-lagen, som gillde d4 talan anhingiggjordes vid Rechtbank
samt d3 6verklagandet ingavs, eller om den i stillet skulle tillimpa bestimmelserna
i den dndrade Benelux-lagen, som gillde di ritten skulle meddela dom. General-
advokaten ansdg, med undantag f6r regeln att nationell ritt — s3 snart idpunkten
ir inne for inférlivande av ett direktiv — i mojligaste médn skall tolkas i enlighet
med direktivet, att Hoge Raad i analogi med artikel 74.4 i1 lagen om &vergéingsbe-
stimmelser for den nya, nederlindska civilrittsbalken skulle tillimpa den tidigare
Benelux-lagen.

I beslutet om hinskjutande har Hoge Raad anfort f6ljande:

— Benelux-protokollet av den 2 december 1992 om anpassning av den enhetliga
Benelux-lagen om varumirken innehiller inte ndgra bestimmelser av 6vergéngs-
karaktir vad betriffar artikel 13A i denna lag, och genom artikel 13A.1 har
artikel 5.1, 5.2 och 5.5 i direktivet inférlivats med rittsordningarna i Benelux-
linderna.

— Hoge Raad har understillt Benelux-domstolen frigan huruvida Beneluxritten
avseende varumirken skall tolkas s, att de bestimmelser som var tillimpliga
fore den tidpunkt di ett beslut som meddelats fore den 1 januari 1996 dverkla-
gas, i ett forfarande som inletts av en varumirkesinnehavare i enlighet med den
tidigare Benelux-lagen, alljamt skall anses vara tillimpliga.

Under dessa férhillanden frigar sig Hoge Raad om gemenskapsritten skall beaktas
vid l6sningen av det problem som understillts Benelux-domstolen.

Hoge Raad har erinrat om att artiklarna 5—7 i direktivet inte innehéller nigra andra
bestimmelser om dvergingsproblem in vad som foreskrivs i artikel 5.4. Den frigar
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sig om medlemsstaterna dirfér med stdd av nationella bestimmelser kan 16sa Gver-
gingsproblem i andra situationer in dem som avses i bestimmelsen. Sirskilt frigar
sig Hoge Raad om gemenskapsritten hindrar tillimpningen av en nationell 6ver-
gingsbestimmelse enligt vilken ett mal om 6verklagande av ett beslut, som med-
delats fére den tidpunkt di bestimmelser om direktivets inforlivande med nationell
ritt f6r sent tratt 1 kraft, kan avgoras enligt bestimmelser som var tillimpliga fore
denna tidpunkt dven om domen meddelas efter samma tidpunkt.

Domstolen fastslar inledningsvis att artikel 5.4 i direktivet syftar till att tidsmassigt
begrinsa foljderna av nya nationella bestimmelser genom vilka direktivet har infér-
livats. Det foreskrivs 1 artikel 5.4 att om en medlemsstats bestimmelser inte gor det
majligt att férbjuda anvindningen av ett tecken enligt vad som nimns i punkterna
1 b eller 2 fore ikrafttradandet av detta direktivs tvingande bestimmelser, kan den
fortsatta anvindningen av tecknet inte férhindras med stdd av de rittigheter som ar
knutna till varumirket.

Vidare ir det konkreta dvergingsproblem som Hoge Raad har att ta stillning till
av annan beskaffenhet dn det som avses i artikel 5.4, och frigan om vilken nationell
rittsordning som ir tillimplig pa en sidan situation regleras inte av direktivet. Efter
som varken gemenskapsrittens effektivitet i allminhet eller direktivet i synnerhet
pabjuder nigon sirskild 16sning, skall den hianskjutande domstolen med hinsyn till
tillimpliga nationella bestimmelser avgora om ett mal med anledning av ett 6ver-
klagande skall avgoras i enlighet med bestimmelserna i den tidigare Benelux-lagen
eller den indrade Benelux-lagen (se i detta hinseende dom av den 11 november
1997 i mil C-349/95, Loendersloot, REG 1997, s. I-6227, punkt 18).

Oavsett vilka nationella bestimmelser som ir tillimpliga skall man i den utstrick-
ning det ir mojligt tolka dessa mot bakgrund av direktivets ordalydelse och syfte
sd att man uppnir det resultat som avses i direktivet och dirmed agerar i Sverens-
stimmelse med artikel 189 tredje stycket i EG-fordraget (se bland annat dom av
den 13 november 1990 i mil C-106/89, Marleasing, REG 1990, s. 1-4135, punkt 8,
svensk specialutgdva, volym 10, och av den 14 juli 1994 i mil C-91/92, Faccini Dori,
REG 1994, s. 1-3325, punkt 26, svensk specialutgdva, volym 16).
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Denna skyldighet dr dven tillimplig pd nationella 6vergingsbestimmelser. Siledes
skall den nationella domstolen i den utstrickning det ir mdjligt tolka sidana
bestimmelser sa, att artiklarna 5—7 i direktivet ges full effektivitet i friga om
anvindningen av ett varumirke efter den tidpunkt di direktivet skulle ha varit
inférlivat med nationell ritt.

Med hinsyn till vad anforts skall den forsta frigan besvaras s, att gemenskapsrit-
ten, med undantag f6r den hinskjutande domstolens skyldighet att i1 den utstrick-
ning det ir mdjligt tolka nationell ritt mot bakgrund av gemenskapsritten, inte
hindrar tillimpningen av en nationell 6vergingsbestimmelse enligt vilken ett mil
om overklagande av ett beslut, som meddelats fére den tidpunkt di bestimmelser
om direktivets inforlivande med nationell ritt for sent tritt i kraft, kan avgéras
enligt bestimmelser som var tillimpliga f6re denna tidpunkt iven om domen med-
delas efter samma tidpunkt.

Inledande synpunkter avseende den andra och den femte frigan

Genom den andra och den femte frigan 6nskar Hoge Raad att domstolen skall
tolka artiklarna 5—7 i direktivet for att Hoge Raad skall kunna avgéra huruvida
anvindningen av BMW-mirket i form av fraser i annonser sdsom "reparationer och
underhill av BMW?”, " BMW-specialist” och "specialist pA BMW” innebir ett intring

1 varumirkesritten.

Hoge Raad har inledningsvis stillt frigorna fér att avgéra den exakta inneborden
av artikel 5 i direktivet, vilken skall ligga till grund fér bedémningen av anvind-
ningen av varumirket 1 friga. Den har vidare stillt fragorna for att kunna avgora
huruvida en sidan anvindning, mot bakgrund av direktivets systematik, skall anses
vara lagenlig.
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Det skall inledningsvis erinras om fdljande:

— Artikel 5.1 a i direktivet avser anvindningen av tecken som ir identiska med
varumirket med avseende pi de varor och tjinster som ir identiska med dem
for vilka varumirket ar registrerat.

— Artikel 5.1 b avser tecken som pi grund av sin identitet eller likhet med varu-
mirket och identiteten eller likheten hos de varor och tjanster som ticks av
varumirket och tecknet kan leda till forvixling hos allminheten.

— Artikel 5.2 avser anvindningen av ett tecken som ar identiskt med eller liknar
varumirket med avseende pi varor och tjinster av annan art in dem for vilka
varumirket ar registrerat, om detta ir kint i den medlemsstaten.

— Artikel 5.5 avser anvindning av ett tecken for annat dndamail dn ate sirskilja
varor eller tjanster.

Artikel 5.2 och 5.5 i direktivet innehiller ytterligare ett villkor {6r tillimpningen av
denna, nimligen att anvindningen av tecknet utan skilig anledning drar otillborlig
fordel av eller ir till forfing for varumirkets sirskiljningsférmiga eller renommé.

Artiklarna 6 och 7 i direktivet innehiller bestimmelser som begrinsar varumirkes-
innehavarens ritt enligt artikel 5 att forbjuda tredje man att anvinda mirket. I arti-
kel 6 foreskrivs sirskilt att innehavaren inte kan forbjuda tredje man att anvinda
mirket om det ir nddvindigt for att ange en varas eller tjinsts avsedda indamil,
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forutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affirssed. I artikel 7 féreskrivs
att innehavaren inte kan forbjuda anvindning av varumirket for varor som av inne-
havaren eller med hans samtycke har férts ut pd marknaden under varumirket inom
gemenskapen, om inte innehavaren har skilig grund att motsitta sig fortsatt mark-
nadsféring av varorna.

Mot bakgrund av forhandlingen vid domstolen skall det avslutningsvis framhillas
att den omstindigheten att anvindningen av mirket i friga anses falla under en viss
bestimmelse i artikel 5 inte nodvindigtvis piverkar bedomningen av huruvida
anvindningen i friga ir lagenlig.

Den andra och den tredje fragan

Genom sin andra och sin tredje friga, vilka bor bedémas tillsammans, 6nskar den
nationella domstolen huvudsakligen {3 veta om anvindningen av ett varumirke utan
innehavarens tillstind, i syfte att upplysa allminheten om att ett tredje foretag utfor
reparationer och underhill av produkter som bir detta varumirke, eller ir specia-
liserat pd sidana produkter, utgor en anvindning av mirket i den mening som avses
1 bestimmelserna i artikel 5 i direktivet.

Som Hoge Raad har pipekat giller féljande:

— Varumirket i mélet vid den nationella domstolen ir inregistrerat enbart for vissa
produkter (sirskilt bilar).

— De ifrdgavarande reklambudskapen — ”reparationer och underhill av BMW?,
"BMW-specialist” och "specialist pA BMW” — avser produkter som marknads-
fors under detta mirke av varumirkesinnehavaren eller med dennes samtycke.
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— Fraserna "BMW-specialist” och ”specialist pA BMW” hinfor sig savil till forsilj-
ning av begagnade bilar av mirket BMW som till reparationer och underhill av
bilar av detta mirke.

Tolkningsfrigorna avser siledes en situation dir BMW-market har anvints {6r att
upplysa allminheten om att annonséren utfér reparationer och underhill av bilar
av mirket BMW och ir specialiserad eller specialist pa forsiljning eller reparationer
och underhill av sidana bilar.

Som framgir ir det, dtminstone vid férsta anblicken, som den brittiska regeringen
har pipekat, friga om en situation dir varumirkesanvindningen i friga omfattas av
artikel 5.1 a i direktivet, eftersom BMW-mirket har anvints i friga om autentiska
BMW-produkter.

I den mén denna beskrivning av omstindigheterna har bestritts i vissa yttranden
som inkommit till domstolen, har detta skett huvudsakligen med stod av tva argu-
ment.

Fér det forsta har det anforts att BMW-market i pistdendena i friga, sirskilt ”spe-
cialist p3 eller specialiserad pA BMW?, anvinds for ett annat indamal dn att sirskilja
produkterna eller tjansterna, och omfattas dirfér av artikel 5.5 i direktivet.

For det andra har det anférts att i annonseringen avseende “reparationer och under-
hill av BMW?” anvinds BMW-mirket inte f6r produkterna utan for att beteckna en
tjanst f6r vilken mirket inte ir registrerat. Av detta skil ar artikel 5.1 a 1 direktivet
inte tillimplig, varfér det finns skal att kontrollera om artikel 5.1 b eller 5.2 kan vara
tillamplig.
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Domstolen anser att det ir riktigt att tillimpningsomridet for artikel 5.1 och 5.2 1
direktivet 4 ena sidan, och artikel 5.5 3 andra sidan, beror p4 huruvida varumirket
har anvints for att visa att produkterna eller tjinsterna i friga hirrér fran ett visst
foretag, det vill siga i egenskap av varumirke, eller om anvindningen har haft andra
syften. I en sidan situation som den i milet vid den nationella domstolen ir det
friga om att anvinda ett varumirke som ir avsett att sirskilja vissa produkter som
féremal f6r de tjanster som tillhandahills av annonsoren.

Annonsoren har anvint BMW-mirket for att forklara varifrin de produkter som ar
féremil for de tillhandahillna tjinsterna hirrér, och siledes i syfte att sirskilja dessa
produkter frin andra produkter som hade kunnat vara foremil foér samma tjanster.
Aven om anvindningen av varumirket i annonser om den tjinst som forsiljning av
begagnade BMW-bilar utgdr utan tvivel ir avsedd att sirskilja foremilet for de
tjinster som tillhandahills, finns det ingen anledning att i detta hinseende férhilla
sig annorlunda till annonser om de tjinster som utgors av reparationer och under-
hall av BMW-bilar. Aven i detta fall anvinds varumirket for att forklara varifran de
produkter som ir féremail for tjinsten hirrér.

Domstolen papekar att frigan huruvida den som anvinder varumirket drar otill-
borlig fordel av varumirket eller om anvindningen ir till forfang for dess sirskilj-
ningsférméga eller renommé, till exempel genom att allmianheten ges en felaktig
uppfattning om forhillandet mellan annonséren och varumirkesinnehavaren, endast
ar relevant for artikel 5.2 och 5.5. Sidana omstindigheter skall siledes inte beaktas
vid avgorandet av huruvida anvindningen av varumirket skall anses omfattas av
artikel 5, utan vid beddmningen av huruvida den ifrigavarande anvindningen av
varumirket i de fall som foreskrivs i artikel 5.2 och 5.5 ir lagenlig.

Det ir tillrackligt att fastsli att den anvindning av varumirket som det ir friga om
i milet vid den nationella domstolen i praktiken ir en anvindning ”i niringsverk-
samhet” i den mening som avses i artikel 5.1 och 5.2 i direktivet. I artikel 5.3 nimns,
som exempel pd anvindning av varumirken som kan férbjudas med st6d av arti-
kel 5.1 och 5.2, uttryckligen anvindning av varumirket i reklam.
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Den andra och den tredje frigan skall siledes besvaras s, att anvindningen av ett
varumirke utan innehavarens tillstind i syfte att upplysa allminheten om att ett
tredje foretag utfor reparationer och underhill av produkter som bir detta varu-
mirke, eller att féretaget ir specialiserat eller specialist pd sidana produkter, under
sidana omstindigheter som beskrivs i beslutet om hinskjutande utgdr sidan
anvindning av ett varumirke som avses 1 artikel 5.1 a i direktivet.

Den fjirde och den femte frigan

Genom sin fjirde och sin femte friga, vilka bor bedomas tillsammans, 6nskar den
nationella domstolen huvudsakligen fi veta om artiklarna 5—7 i direktivet gor det
mojligt f6r innehavaren av ett varumirke att forbjuda ett tredje foretag att anvinda
varumirket for att upplysa allminheten om att foretaget utfor reparationer och
underhill av produkter som bir ett varumirke och som av innehavaren eller med
hans samtycke har forts ut pa marknaden under detta varumirke, eller ir speciali-
serad eller specialist pa f6rsiljning eller reparationer och underhill av sidana pro-

duketer.

Domstolen ombeds sirskilt uttala sig om huruvida varumirkesinnehavaren kan
forhindra denna anvindning di annonséren ger intryck av att hans foretag ingér i
varumirkesinnehavarens aterforsiljarorganisation, eller om han kan motsitta sig
detta di det till f6ljd av det sdtt pd vilket varumirket anvinds verkligen dar méjligt
att allminheten fir intrycket att annonsoren i betydande utstrickning anvinder
varumirket for att gora reklam f6r den egna verksamheten, genom att framkalla en
viss forestillning om kvalitet.

For att denna fraga skall kunna besvaras skall det, med hinsyn till att den andra
och den tredje frigan besvarats sd, att anvindningen av varumirket i de annonser
som dr aktuella i milet vid den nationella domstolen omfattas av artikel 5.1 a i
direktivet, erinras om att anvindningen i friga kan forhindras av varumirkesin-
nehavaren om inte artikel 6 om begrinsning av ett varumirkes rattsverkan eller
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artikel 7 om konsumtion av de rattigheter som ar knutna till ett varumirke ir tll-

limpliga.

Denna friga skall forst bedomas med avseende pd annonser om férsiljning av
begagnade bilar och direfter med avseende pa annonser om reparationer och under-

hill av bilar.

Annonser om forsilining av begagnade BMW-bilar

Vad betriffar annonser om f6rsiljning av begagnade BMW-bilar som forts ut pi
marknaden av varumirkesinnehavaren eller med dennes samtycke skall det erinras
om domstolens praxis rérande anvindningen av ett varumirke for att upplysa all-
minheten om 3terférsiljning av produkter som bir ett varumirke.

I domen av den 4 november 1997 1 mil C-337/95, Parfums Christian Dior
(REG 1997, s. 1-6013) fastslog domstolen inledningsvis, i punkt 38, att artiklarna 5
och 7 1 direktivet skall tolkas s, att nir mirkesskyddade varor har férts ut pa den
gemensamma marknaden av innehavaren av detta varumirke eller med hans sam-
tycke har en iterforsiljare, utdver ritten att dterforsilja dessa produkter, ocksi ritt
att anvinda detta varumirke for fortsatt marknadsféring av produkterna.

I samma dom fastslog domstolen vidare, i punkt 43, att skada som &samkas varu-
mirkets anseende 1 princip kan vara skilig grund, i den mening som avses i arti-
kel 7.2 1 direktivet, for innehavaren att motsitta sig fortsatt marknadsfoéring av varor
som har forts ut pi marknaden av honom eller med hans samtycke. Vad betriffar
prestigefyllda produkter anférde domstolen, 1 punkt 45, att dterforsiljaren inte fir
handla illojalt mot varumirkesinnehavarens berittigade intresse, utan skall anstringa
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sig for att undvika att hans reklam piverkar varumirkets virde genom att skada de
ifrigavarande produkternas prestigefyllda framtoning. I punkt 48 uttalade domsto-
len sammanfattningsvis att innehavaren av ett varumirke, med stéd av artikel 7.2 i
direktivet inte kan motsitta sig att en iterforsiljare, i enlighet med de sitt att gora
reklam som ir vedertagna i hans bransch, anvinder varumirket for fortsatt mark
nadsforing av dessa produkter till allminheten, sivida det inte visas att anvind-
ningen av varumirket i detta syfte allvarligt skadar varumirkets anseende.

I férevarande mil medfér denna rittspraxis att artikel 7 i direktivet hindrar att inne-
havaren av BMW-mirket motsitter sig att tredje man anvinder mirket {6r att upp-
lysa allminheten om att han ir specialiserad eller specialist p3 forsiljning av begag-
nade BMW-bilar, under forutsittning att reklamen avser bilar som férts ut pd
gemenskapsmarknaden under detta varumirke av varumirkesinnehavaren eller med
dennes samtycke och att varumirket inte i reklamen anvinds pi ett sddant sitt att
det utgor skilig grund i den mening som avses i artikel 7.2 for innehavaren att
motsitta sig anvindningen av varumirket.

Det kan i detta sammanhang utgora skilig grund enligt artikel 7.2 i direktivet att
varumirket anvinds i terforsiljarens reklam pi ett sddant sitt att det kan ge intryck
av att det foreligger ett ekonomiskt samband mellan 4terforsiljaren och varumir-
kesinnehavaren, och sirskilt att dterforsiljarens foretag ingdr i varumirkesinneha-
varens iterférsiljarorganisation eller att det foreligger ett sirskilt samband mellan
de tva foretagen.

Sidan reklam ir inte nédvindig for att sikerstilla vidareférsaljning av produkter
som under detta mirke {orts ut pi gemenskapsmarknaden av varumirkesinnehava-
ren eller med dennes samtycke, och dirmed for att uppritthilla syftet med kon-
sumtion av rattigheter 1 artikel 7 1 direktivet. Vidare strider sidan reklam mot skyl-
digheten att handla lojalt mot varumirkesinnehavarens berittigade intresse och
paverkar varumirkets virde genom att annonséren drar otillbérlig fordel av varu-
mirkets sirskiljningsformiga eller renommé. Den strider siledes mot varumirkes-
rittens sirskilda syfte, vilket enligt domstolens praxis bland annat ir att skydda
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varumirkesinnehavaren mot konkurrenter som vill utnyttja varumirkets stillning
och anseende (se sirskilt dom av den 17 oktober 1990 i mil C-10/89, Hag II, REG
1990, s. I-3711, punkt 14; svensk specialutgdva, volym 10).

Om det inte finns risk for att allminheten forleds att tro att det finns ett ekono-
miskt samband mellan 3terforsiljaren och varumirkesinnehavaren innebir diremot
blotta omstindigheten att dterforsiljaren fir en formin av att anvinda varumirket
genom att reklamen for forsiljning av produkter som bir varumirket, vilken for
ovrigt dr korrekt och lojal, ger hans egen verksamhet en aura av kvalitet, inte skilig
grund i den mening som avses i artikel 7.2 i direktivet.

En iterforsiljare som siljer begagnade bilar av mirket BMW och som verkligen ir
specialist eller specialiserad pé férsiljning av sidana bilar, kan i praktiken inte upp-
lysa sina kunder om detta utan att anvinda varumirket BMW. Siledes ir det nod-
vindigt att i upplysande syfte anvinda varumirket BMW for att sikerstilla ritten
till fortsatt marknadsforing enligt artikel 7 1 direktivet, och sddan anvindning inne-
bir inte att terforsiljaren drar otillborlig fordel av varumirkets sirskiljningsfor-
miga eller renommé.

Huruvida reklam kan ge intryck av att det foreligger ett ekonomiskt samband mel-
lan iterforsiljaren och varumirkesinnehavaren ir en friga om faktiska omstindig-
heter som den nationella domstolen skall avgora mot bakgrund av omstindighe-
terna i varje enskilt fall.
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Annonser om reparationer och underbdll av BMW-bilar

Domstolen fastslir inledningsvis att regeln om konsumtion av varumirkesritten i
artikel 7 1 direktivet inte ir tillimplig pd annonser om reparationer och underhill

av BMW-bilar.

Artikel 7 syftar till att forena intresset av varumirkesskydd med intresset av fri
rorlighet f6r varor inom gemenskapen genom att gora det majligt med fortsatt
marknadsféring av ett exemplar av en produkt som bir ett varumirke utan att
varumirkesinnehavaren kan férhindra detta (se 1 detta hinseende domen 1 det ovan-
nimnda malet Parfums Christian Dior, punkterna 37 och 38). Annonserna om repa-
rationer och underhill av bilar ror siledes inte fortsatt marknadsféring av de ifra-
gavarande produkterna.

Vad betriffar annonserna i friga skall det emellertid ocksd undersokas om anvind-
ningen av varumirket kan anses vara berattigad med hinsyn till artikel 6.1 ¢ i direk-
tivet, enligt vilken innehavaren inte har ritt att forhindra tredje man att i nirings-
verksamhet anvinda varumirket om det ir nédvindigt for att ange en varas eller
tjansts avsedda dndamail, sirskilt som tillbehor eller reservdel, forutsatt att tredje
man handlar i enlighet med god affarssed.

Som den brittiska regeringen har anfért skall det fastslds att anvindningen av ett
varumirke for att upplysa allminheten om att annonséren reparerar och underhiller
produkter som bir detta varumirke utgor en sidan anvindning som anger inda-
mélet med en tjinst i den mening som avses i artikel 6.1 c. Till skillnad frin anvind-
ningen av ett varumirke i syfte att ange till vilka bilar andra reservdelar in origi-
nalen passar, anvinds varumairket i detta fall for att ange vilka produkter som ir
foremil for en tillhandahillen tjinst.
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Domstolen fastslar vidare att det ir nédvandigt att anvinda varumirket i friga fér
att ange andamalet med tjinsten. Som generaladvokaten har anfért i punkt 54 i sitt
forslag till avgorande dr det tillrickligt att pipeka att om en oberoende niringsid-
kare utfor underhill och reparationer av BMW-bilar kan han inte meddela sina kun-
der detta utan att anvinda varumirket BMW.

Villkoret att varumirket skall anvindas i enlighet med god affirssed innebir 1
huvudsak en lojalitetsplikt gentemot varumirkesinnehavarens berittigade intressen
och dverensstimmer med dem som aterforsiljaren ir underkastad di han anvinder
nigon annans varumirke for att annonsera om iterforsiljning av varor som bir
detta varumirke.

Artikel 6 i direktivet syftar precis som artikel 7 till att forena det grundliggande
intresset av varumirkesskydd med intresset av fri rérlighet for varor och frihet att
tillhandahilla tjinster inom den gemensamma marknaden pi ett sidant sitt att
varumirkesritten kan uppritthilla sin funktion som ett visentligt inslag i det system
med sund konkurrens som fordraget syftar till att inféra och uppritthilla (se domen
i det ovannimnda malet Hag II, punkt 13).

Av de skil som anforts i punkterna 51—54 i denna dom, i tillimpliga delar, skall
tredje mans anvindning av ett varumirke i syfte att genom annonsering upplysa
allminheten om att han utfér reparationer och underhill av produkter som bir
detta varumirke vara tilliten pd samma villkor som di varumirket anvinds fér att
genom annonsering upplysa allmianheten om aterforsiljning av produkter som bir
detta varumirke.

Med hinsyn tll det anférda skall den fjirde och den femte frigan besvaras s, att
artiklarna 5—7 i direktivet inte gor det mojligt for en varumirkesinnehavare att
forbjuda tredje man att anvinda ett varumirke for att genom annonsering upplysa
allminheten om att han utfér reparationer och underhill av produkter som bar
detta varumirke, vilka har f6rts ut pi marknaden av innehavaren eller med dennes
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samtycke, eller att han ir specialist pd {6rsiljning eller reparationer och underhill
av sidana produkter, om inte varumirket anvinds pi ett sidant sitt att det kan
forefalla som om det foreligger ett ekonomiskt samband mellan det tredje foretaget
och varumirkesinnehavaren, och sirskilt att iterforsiljarforetaget ingir 1 varumir-
kesinnehavarens iterforsiljarorganisation eller att det foreligger ett sirskilt samband
mellan de tvd foretagen.

Rittegangskostnader

De kostnader som har {6rorsakats den italienska och den brittiska regeringen samt
kommissionen, vilka har inkommit med yttranden till domstolen, ir inte ersitt-
ningsgilla. Eftersom forfarandet i férhillande till parterna i milet vid den nationella
domstolen utgér ett led i beredningen av samma mail, ankommer det pi den natio-
nella domstolen att besluta om rittegingskostnaderna.

P3 dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

— angdende den friga som genom dom av den 7 februari 1997 har stillts av Hoge
Raad der Nederlanden — foljande dom:

1) Med undantag for den hinskjutande domstolens skyldighet att i den utstrick-
ning det ir méjligt tolka nationell ritt mot bakgrund av gemenskapsritten,
hindrar gemenskapsritten inte tillimpningen av en nationell 6vergangsbe-
stimmelse enligt vilken ett mil om Gverklagande av ett beslut, som meddelats
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fore den tidpunkt da bestimmelser om inforlivande av ridets forsta direk-
tiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnirmningen av medlems-
staternas varumirkeslagar med nationell ritt for sent tritt i kraft, kan avgé-
ras enligt bestimmelser som var tillimpliga fore denna tidpunkt iven om
domen meddelas efter samma tidpunkt.

2) Anvindningen av ett varumirke utan innchavarens tillstind i syfte att upp-
lysa allminheten om att ett tredje foretag utfor reparationer och underhall
av produkter som bir detta varumirke, eller att féretaget ir specialiserat eller
specialist pa sidana produkter, utgér under sidana omstindigheter som
beskrivs i beslutet om hinskjutande sidan anvindning av ett varumirke som
avses i artikel 5.1 a i foérsta direktivet 89/104,

3) Artiklarna 5—7 i forsta dircktivet 89/104 gor det inte méjligt for en varu-
mirkesinnehavare att forbjuda tredje man att anvinda ett varumirke for att
genom annonsering upplysa allminheten om att han utfor reparationer och
underhall av produkter som bir detta varumirke, vilka har férts ut pa mark-
naden av innehavaren eller med dennes samtycke, eller att han ir specialist
pa forsiljning eller reparationer och underhall av sidana produkter, om inte
varumirket anvinds pa ett sadant sitt att det kan forefalla som om det
foreligger ett ekonomiskt samband mellan det tredje foretaget och varumiir-
kesinnehavaren, och sirskilt att dterforsiljarforetaget ingdr i varumairkesin-
nehavarens aterforsiljarorganisation eller att det foreligger ett sirskilt sam-
band mellan de tva foretagen.

Rodriguez Iglesias Kapteyn Puissochet
Jann Gulmann Murray
Edward Ragnemalm Sevén
Wathelet Schintgen

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 23 februari 1999.

R. Grass G. C. Rodriguez Iglesias
Justitiesekreterare Ordférande
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