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FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT
FRANCIS G. JACOBS

foredraget den 20 september 2001 !

1. Ger varumirkesdirektivet? innehavaren
av ett nationellt varumirke i form av ett
namn fér varor med vissa egenskaper ritt
att hindra en annan person frin att
anvidnda det mirket i nédringsverksamhet
for att ange egenskaperna hos liknande
varor som den senare marknadsfér men
som inte tillverkas av mirkesinnehavaren
ndr siljaren inte heller pdstar att sa ar fallet
och det inte kan uppkomma forvixling av
varornas ursprung? Det dr inneborden av
den fraga Oberlandesgericht (hogre regio-
nal domstol) Diisseldorf stiller i foreva-
rande mal.

Varumirkesdirektivet

2. Den nationella domstolen vill ha ett
avgorande angdende artikel 5.1 i varumir-
kesdirektivet. Hdnvisningar har dock gjorts
till flera andra bestimmelser i den artikeln
och till artikel 6.1. Artikel 5 bir rubriken
“Rittigheter som dr knutna till ett varu-

1 ~ Originalsprak: engelska.

2 — Rddets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december
1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumarkes-
lagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgdva, omrdde
13, volym 17, s. 178.

mérke” och artikel 6 géller "Begriansningar
av ett varumirkes rdttsverkan”.

3. I artikel 5.1 foreskrivs féljande:

"Der registrerade varumirket ger inneha-
varen en ensamratt. Innehavaren har ritt
att férhindra tredje man, som inte har hans
tillstdnd, att i niringsverksamhet anvinda

a) tecken som &r identiska med varumar-
ket med avseende pd de varor och
tjdnster som Ar identiska med dem f6r
vilka varumirket ir registrerat,

b) tecken som p& grund av sin identitet
eller likhet med varumirket och iden-
titeten eller likheten hos de varor och
tjdnster som ticks av varumirket och
tecknet kan leda till férvixling hos
allménheten, inbegripet risken f6r asso-
ciation mellan tecknet och varumir-
ket.”
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4, 1 artikel 5.2 anges foljande:

“En medlemsstat kan ocksd besluta att
innehavaren skall ha ritt acc forhindra
tredje man, som inte har hans tillstdnd,
frin att i niringsverksamhet anvinda ett
tecken som ir identiskt med eller liknar
varumirket med avseende pd varor och
tjanster av annan art dn dem for vilka
varumirket dr registrerat, om detta dr kint
i den medlemsstaten och om anvindningen
av tecknet utan skilig anledning drar otill-
borlig fordel av eller ar till forfing for
varumirkets sdrskiljningsférméga eller
renommé.”

5.1 artikel 5.3 foljer en icke uttdmmande
upprikning av mirkesanvindning som kan
forbjudas enligt punkterna 1 och 2.

“a) Att anbringa tecknet pid varor eller
deras forpackning.

b) Att utbjuda varor till férsiljning, mark-
nadsféra dem eller lagra dem for dessa
dndamal eller utbjuda eller tillhanda-
héilla tjanster under tecknet.
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c) Att importera eller exportera varor
under tecknet.

d) Att anvdnda tecknet pi affdrshand-
lingar och i reklam.”

6.1 artikel 5.5 i direktivet féreskrivs fol-
jande:

»Punkterna 1—4 skall inte beréra en med-
lemsstats bestimmelser om skydd mot
anvindning av ett tecken f6r annat dnda-
madl dn atr sdrskilja varor eller tjdnster, om
anvindning av tecknet i friga utan skilig
anledning drar otillborlig fordel av eller ar
till forfang for varumarkets sirskiljnings-
formaga eller renommé.”

7.1 artikel 6.1 stadgas slutligen f6ljande:

»Varumirket ger inte innehavaren ratr att
forhindra tredje man att i niringsverksam-
het anvianda

a) sitt eget namn eller adress,
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b) uppgifter om varornas eller tjansternas
art, kvalitet, kvantitet, avsedda #nda-
mal, vdrde, geografiska ursprung, tid-
punkten for framstillandet eller andra
egenskaper,

¢) varumirket om det dr nddvindigt fér
att ange en varas eller tjinsts avsedda
dndamaél, sirskilt som tillbehor eller
reservdel,

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

8. Aven om forevarande mal inte giller ett
gemenskapsvarumirke, bor det anmirkas
att artiklarna 5.1, 5.2, 5.3 och 6.1 i varu-
markesdirektivet i alla visentliga hinseen-
den 6verensstimmer med artiklarna 9.1,
9.2 och 12 i férordningen om gemenskaps-
varumirken3 och att tolkningen av dem
ddrfor kan vara av betydelse dven for de
sistndamnda bestimmelserna.

3 — Ridets férordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993
om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk
specialutgdva, omedde 17, volym 2, s, 3).

Omstindigheterna i maélet vid den natio-
nella domstolen

9. Ulrich Freiesleben tillverkar och siljer
diamanter och, genom en licenstagare,
fairgade ddelstenar. Han ir innehavare av
tvd varumdrken, registrerade i Tyskland,
om vilka talan fors vid den nationella
domstolen. Varumarkena i fraga dr *Spirit
Sun”, som registrerats fér “diamanter for
vidareféradling till smycken” och ”Context
Cut” f6r "ddelstenar for vidareféridling till
smycken”.

10. Freiesleben innehar dven patent f6r tva
sdrskilda former av ddelstensslipning, Han
begridnsar anvdndningen av sina varumir-
ken till respektive slipning. ”Spirit Sun”
anvinds f6r en rund slipning med facetter
som strdlar ut frdn centrum och ”Context
Cut” anvinds {6r en fyrkantig slipning med
ett avsmalnande diagonalt kors.

11. Michael Hsélterhoff tillverkar #del-
stenar med olika slipning och siljer sivil
dessa som stenar han har anskaffar pd
annat hall, 1 juli 1997, silde han tvad
granater till Maria Haverkamp som driver
en juvelerarrdrelse. P4 foljesedeln och i
fakturan bendmndes stenarna som rodoli-
ter” 4, Det framstdr emellertid som ostridigt
mellan parterna att Hélterhoff anviinde

4 — Ordet "rodolit™ avser vissa réda till rodvioletta granater.
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namnen “Spirit Sun” och ”Context Cut”
under de muntliga férsiljiningsdiskussio-
nerna och att bestillningen gillde tva
”Spirit Sun”-slipade stenar.

12. Det som ér tvistigt mellan parterna, dr
hur termerna anvindes betrdffande de
stenar som bjods ut till forsiljning och i
vilken utstrickning sidan anvindning var
tilldten. Under férhandlingen infor den
nationella domstolen hivdade Freiesleben
att stenarna inte tillverkats av honom eller
av hans licenstagare, som Holterhoff
bedrigligt gjorde gillande. Holterhoff hav-
dade att stenarna var original som till-
verkats av Freiesleben eller av hans licens-
tagare och att de kopts i Frankrike, varfor
Freieslebens varumirkesrittigheter hade
konsumerats.

13. Oberlandesgericht godtog i huvudsak
ingen av versionerna, utan kom till en egen,
uppenbarligen mycket annorlunda, slutsats
som grundades pd Maria Haverkamps vitt-
nesmil. Domstolen kom fram till att Hol-
terhoff inte hade framstillt det som att de
salda stenarna hidrrérde frdn Freiesleben
eller dennes licenshavare, utan att de hade
slipats av hans egen slipare i ”Spirit
Sun”-slipning. Han hade hivdat atc det
var en gammal slipning som hade anvints
sedan urminnes tider och till vilken inte
enbart Freiesleben hade rittigheter. Han
hade dessutom hanvisat till *Context Cut”.
Trots att Maria Haverkamp inte med
sikerhet kunde ange hur den termen hade
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anvints, fann den nationella domstolen att
Holterhoff hade utbjudit ddelstenar i
»Context Cut”-stil. Oberlandesgericht fann
siledes att han inte hade anvint namnen
*Spirit Sun” och ”Context Cut” for att
ange 4delstenarnas ursprung, utan for att
beskriva hur de slipats.

14. Domstolen fann vidare att Holterhoff
anvint beteckningarna pi ett sddant sétt att
de inte kunde uppfattas som en uppgift om
att de saluférda ddelstenarna hirstammade
fran Freieslebens eller hans licenstagares
foretag. Det stod klart, och Maria Haver-
kamp insig, att stenarna hdrrérde fran
Holterhoff. Beteckningen »Spirit Sun”
anvindes inte heller pd forpackningar, i
fakturor eller i andra handlingar i samband
med de sdlda ddelstenarna pd ett sidant
sitt att det skulle vara vilseledande for
tredje man. Det framgdr att det enda
tillfille beteckningen anvindes i skrift i
samband med férhandlingar eller forsalj-
ning var nir Maria Haverkamp per telefax
bestillde tva granater i Spirit Sun-slip-
ning”.

15. Oberlandesgericht beslutade att for-
klara malet — i vilket Freiesleben har
ansoke om olika Atgirder mot Holterhoff,
inbegipet férbudsforeldggande och skades-
tand — vilande och begira att domstolen
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skulle meddela ett forhandsavgdrande
betrdffande f6ljande fraga:

Ar det friga om ett varumirkesintrang, i
den mening som avses i artikel 5.1 a och
5.1 b i varumirkesdirektivet, i ett fall dd
svaranden oppet visar att varan hérstam-
mar frdn hans egen produktion och anvin-
der det tecken som kiranden har en
skyddad rite till enbart for att beskriva
den erbjudna varans sirskilda egenskaper,
s att det utan tvivel dr uteslutet att det
anvdnda mirket i handeln uppfattas som en
uppgift om att varan kommer frdn en viss
néringsidkare?

16. Oberlandesgericht anger att frigestill-
ningen dr omtvistad i juridiska kretsar i
Tyskland.

17. Ett synsétt dr att endast anvindning av
forvixlingsbara tecken kan medfora
intrdng i det varumérkesrittsliga skyddet.
Frégan om ursprung uppkonmumer endast
ndr anvindningen av ett varumirke skulle
kunna leda till att en icke oansenlig del av
den berdrda allminheten antar att mirket
anger ursprungsforetaget. Om (och bara
om) mirket otvetydigt inte kan uppfattas
som ett kommersiellt ursprungsmirke,
anviinds det inte som ett sdrskiljningsteck-
en. Enligt detta synsitt har nigot intrdng
inte skett i férevarande fall, eftersom
Holterhoff anvinde varumirkena for att
beskriva en sdrskild slipning, och inte f6r
att ange ett sirskilt ursprung,.

18. Enligt ett annat synsitt skall begreppet
anvindning uppfattas som skilt fran
begreppet anvindning som tecken, efter-
som ett tecken inte mdste anvindas som
varumirke enligt ordalydelsen eller struk-
turen i artikel 5 i varumarkesdirektivet eller
enligt den bestimmelsens bakgrund. Enlige
den mest lingtgdende varianten av detta
synsétt utgdr all anvindning av ett skyddat
tecken i niringsverksamhet intring. Intrdng
dr uteslutet bara om tecknet anvinds for
vetenskapliga eller lexikaliska dndamal, i
medicinska recept eller pd varor som endast
ar avsedda f6r personligt bruks. Enligt
detta synsitt har intrdng skett i férevarande
fall, eftersom inget av dessa undantag ir
aktuellt.

Yttranden som inkommit till domstolen

19. Parterna i malet vid den nationella
domstolen, den franska regeringen och
Forenade kungarikets regering och kom-
missionen har ingivit skriftliga yttranden.
Freiesleben, den franska regeringen och
kommissionen avgav muntliga yttranden
vid férhandlingen.

20. Holterhoff har utifrAn varuméirkes-
direktivets ordalydelse slutit sig till att det
inte dr frdga om intrdng om mirket inte har

5 — Det kan anmiirkas att sddan anvinduing i vilket fall normalt
inte sker "i piringsverksamhet” och att den dérfér inte kan
hindras med stod av artikel 5.1 cller 5.2,
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anvints som ett sidant — det vill sdga for
att sirskilja varors eller tjdnsters ursprung,
utan, som 1 forevarande fall, snarare nimns
for att ange varornas egenskaper och det
inte finns ndgon risk fér att det kan
uppfattas som en ursprungsangivelse.

21, Han har frimst stott sig pd tionde
overvigandet 1 ingressen, dir det anges att
syftet med det skydd som foljer av det
registrerade varumirket, “framfér allt ar
att garantera att varumirket anger
ursprunget”. Han har vidare stott sig pa
ordvalet i artikel 5.1 och 5.2 som, enligt
honom, klart visar att den anvindning som
avses, dr anvandning for att sirskilja varor
och tjanster. Slutligen har han stétt sig pa
artikel 5.5, vilken visar att de foregdende
punkterna endast avser anvindning for att
sirskilja, eftersom det i den bestimmelsen
foreskrivs att de nidmnda punkterna inte
hindrar nationella bestimmelser om skydd
mot anvindning av ett tecken ”fér annat
dndamal dn att sdrskilja varor eller tjdns-
ter” (sdsom bekriftats av domstolen i malet
BMW ¢).

22, Freiesleben anser att den nationella
domstolen i realiteten stiller tva fragor. a)
Maiste ett tecken anvindas sdrskilt som
varumirke for att det skall vara frdga om
intrdng (som var fallet enligt tysk lag fore

6 —Dom av den 23 februari 1999 i mél C-63/97, BMW
(REG 1999, s. 1-905), punkt 38.
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det att varumirkesdirektivet inforlivades),
eller 4r vilket slags anvindning som helst
numera tillricklig och b) mdste det vara
sannolikt att tecknet uppfattas som en
ursprungsgaranti?

23. Han instimmer i att ordalydelsen i
artikel 5.5 i direktivet visar att artikel 5.1
och 5.2 giller anvindning som har till
»4ndamal... att sirskilja varor eller tjdns-
ter”, det vill siga som varumirke. Han har
dock hdvdat att det var just det som
Holterhoff gjorde under férsiljningsdiskus-
sionerna. Denne anvinde beteckningarna
»Spirit Sun” och *Context Cut” i ndrings-
verksamhet for att sdrskilja de ddelstenar
som han utbjéd till forsiljning fran andra
stenar med annan slipning och av annan
kvalitet och for att visa att de var snarlika
de stenar som Freiesleben framstiller. Det
dr en annan sak dn att “ange” ddelstenar-
nas “egenskaper”.

24, Det saknar betydelse om Hélterhoff
pastod att stenarna framstillts av Freies-
leben eller inte, eftersom, som domstolen
har fastslagit?, ett varumérkes sirskilda
féremal inbegriper skydd mot konkurrenter
som vill dra férdel av mérkets stillning och
anseende. I motsatt fall skulle inte uppen-
bar och &ppen kopiering kunna f6rbjudas.
Det dr saledes inte nodvindigt att ett
vilseledande har skett i friga om varornas

7 — Domen i det ovannimnda mélet BMW, punkt 52, och dom
av den 17 oktober 1990 i mél C-10/89, CNL-SUCAL
("HAG I1”) (REG 1990, s. [-3711; svensk specialurgiva,
volym 10, s. 521), punkt 14.
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ursprung for att det skall vara friga om
varumirkesintrdng. 1 forevarande fall ar
det friga om ett identiskt tecken som avser
varor som &r identiska med eller tillrackligt
snarlika dem som tdcks av varumirket for
att tecknet skall kunna leda till férvixling
hos allminheten. Freiesleben borde atmin-
stone ges mojlighet att visa att hans varu-
mirken, i enlighet med den bestimmelse
som inférlivar artikel 5.2 i direktiver med
tysk lag, har ett anseende i Tyskland och att
Holterhoffs anvdndning dragit otillborlig
fordel av varumirkenas sirskiljningsfor-
maga eller skadat den.

25. Frankrikes regering har anfért atr med
hinsyn till fakta i malet, borde de natio-
nella domstolens friga ha begrinsats till
artikel 5.1 a i direktivet (som giller situa-
tionen nér tecken och varumirke respektive
de varor som de avser ir identiska) och inte
till artikel 5.1 b (som avser fall dir likheten
mellan dem kan leda till férvixling).

26. Med stod i tionde 6vervigandet i
ingressen, ges genom artikel 5.1 a ett
absolut skydd mot otilliten anvindning
av varumdrker i niringsverksamhet. All
sddan anvindning kan saledes utgdra
intrdng, utan hinsyn till act risken for

forvixling kan undanréjas genom uttryck
som ”i..-stil” och sa vidare. De undantag
frAn ensamrictten enligr artikel 5.1 som
rdknas upp i artikel 6 madste anses vara
uttémmande. De omstindigheter som den
hdnskjutande domstolen beskriver, forefal-
ler inte gilla ett nédvandigt ordval for att
beskriva en siirskild slipning, utan snarare
anvdndning av ett identiskt mirke for att
beteckna identiska varor, nidgot som dr
klart forbjudet enligt artikel 5.1 a. Varje
annan tolkning av den bestimmelsen skulle
bertdva den dess verkan, och skulle méjligen
kunna leda till att varumirket upphivdes
enligt artikel 12.2 a i direktivet, eftersom
det “som ett resultat av innehavarens verk-
samhet eller passivitet, har blivit en allmin
beteckning i handeln f6r en vara eller tjinst
for vilket det ar registrerat”.

27. Forenade kungarikets regering anser att
mélet dr ett exempel p& den mycket vanliga
situation di en konkurrent vill ange att
hans varor har samma egenskaper som
varumaérkesinnehavarens, men klart visar
att varorna inte kommer frén den senare.
Den nidmnda regeringen menar att det
enligt artikel 6.1 b kan vara tilldtet att
ange att varor dr av samma typ eller —
som i forevarande fall — av samma slip-
ning, som de som &satts ett visst varumir-
ke, men diremot inte att anvinda det
mirket utan ndgon ytterligare bestimning
sdvida det inte har blivit vedertaget i det
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avseendet. For att det skall vara friga om
intring krivs siledes att mairket anvénts
som varumirke. Det bista sittet att
komma fram till det stillningstagandet, ar
genom en tolkning av artikel 6, men i
enlighet med domen i mélet BMW kan det
dven nas genom artikel 5. Resultatet i varje
enskilt fall 4r avhingigt av om den natio-
nella domstolen beddmer att det ror sig om
ett uppriktigt beskrivande syfte eller att det
finns en reell forvixlingsrisk hos en skali-
gen informerad, uppmarksam och upplyst
konsument.

28. 1 sitt skriftliga ytirande har kommis-
sionen angett att funktionen att garantera
varumirket som en ursprungsangivelse
omnimns i tionde évervdagandet i ingressen
med inskrinkningen “framfor allt”. Det
kan siledes ha andra funktioner och
artikel 5.1 a och 5.1 b kan tolkas som ett
féorbud mot annan anvindning dn som
varumirke. Det dr inte heller nddvindigt
att intolka en begrinsning i de bestdimmel-
serna till att bara omfatta sirskiljande av
varor, som en motsats till ordalydelsen i
artikel 5.5. En varumirkesinnehavare kan
enligt artikel 5 sdledes forbjuda all anvand-
ning, och inte bara anvdndning som varu-
mirke. Enligt artikel 6 har emellertid tredje
man ritt att anvidnda ett varumirke i
beskrivande syfte, forutsatt att han handlar
i enlighet med god affarssed. En varumir-
kesinnehavare far enligt artikel 5.1 ddrmed
forbjuda all anvindning av varumdrket,
utom nir det anvidnds under sddana
omstindigheter som anges i artikel 6.
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29. Vid sammantridet uttalade kommis-
sionen emellertid att den hade &ndrat
instdllning angdende rdckvidden av
artikel 5.1, Kommissionen anférde det fall
dar ett tecken som bara bestod av ett
fragetecken registrerats som varumirke
for tidningar.® Kommissionen drog slut-
satsen att innehavaren av ett sddant mérke
uppenbarligen inte kan tilldtas att for-
hindra att frigetecken anvinds pé tidnings-
omslag, till och med foér grammatiska
syften. Det finns emellertid inte ndgon
relevant begrinsning i artikel 6.1 eller i
ndgon annan artikel som skulle hindra
innehavaren om artikel 5.1 tolkas sd att
han i princip har ritt att férhindra all
anvindning av varumirket. Artikel 5.1
skulle dirfor tolkas sd att endast anvind-
ning som anger eller avses ange kommersi-
ellt ursprung kan forhindras enligt den
artikeln och artikel 6.1 som ett klargorande
av vissa av konsekvenserna av den innebo-
ende begrinsningen.

Bedémning

30. Det ankommer inte pa domstolen att ta
stallning till fakta i ett mal i vilket for-
handsavgérande har begirts, och én
mindre nir sakférhillanden som den natio-

8 — Exemplet och kommissionens idndrade instiilning harror
uppenbarligen frin yttranden till domstolen i méal C-299/99,
PEilips Electronics (dom av den 18 juni 2002, dnnu ej
offentliggjord i Riusfallssamlingen), i vilket sammantrdde
hélls den 29 november 2000, efter det att skriftliga
yttranden givits in i forevarande mal.
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nella domstolen kommit fram till stdr i strid
med de versioner som anférts av parterna i
maélet. I synnerhet vid sddana férhallanden
dr det att foredra att begrinsa bedém-
ningen av fragestéllningen till den ram som
stillts upp genom den nationella domsto-
lens fraga.

31. Den faktiska situation som frdgan hin-
for sig till har tre aspekter,

— A anvinder ett mirke, for vilket B har
varumirkesskydd, ndr han utbjuder
sina egna varor till frsiljning,

— A upplyser emellertid om att han har
framstille varorna och i handeln kan
mirket inte uppfattas som att det anger
varornas ursprung.

— A anvinder mirket endast f6r att ange
sina varors egenskaper.

32, Den nationella domstolen vill veta i
vilken omfattning B vid sddana férhillan-
den kan hindra att mirket anvinds med
stod av artikel 5.1 i varumirkesdirektivet,

Artikel 5.1 i varumidirkesdirektivet

33.1 den férsta meningen i den bestim-
melsen anges att innehavaren av ett regist-
rerat varumirke har en ensamritt. Resten
av punkten, till vilken den nationella dom-
stolens friga uttryckligen hanfér sig, ir
huvudsakligen formulerad i negativa orda-
lag, satillvida atc det dir anges vad varu-
mirkesinnehavaren kan forhindra att
andra gor. Sddana negativa rittigheter
betrdffande att foérhindra bor enligt min
mening bedémas mot bakgrund av de
positiva rdttigheter som 4r en del av
varumérkesinnehavet och som de inte kan
skiljas fran,

34. En nidringsidkare registrerar eller
anskaffar ett varumirke framst for att sjilv
anvinda det och inte fér att férhindra
andra frdn att gora det (dven om ensamratt
till anvindning naturligtvis dr en nédvin-
dig foljd). Innehavarens anvdndning 4r en
central och viktig del av innehavet, vilket
framgdr av ate vittigheterna enligt artiklar-
na 10—12 i varumirkesdirektivet kan l6pa
ut eller bli omdjliga att uppritthdlla om
market inte anvinds.

35. Anvindning av ett varumirke innefat-
tar att innehavaren utpekar sina varor eller
tidnster. Aven om det méjligen ir si sjilv-
klart att det inte omndmns sdrskilt i
varumirkeslagstiftningen, dr det anled-
ningen till att varumirken existerar —
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och i tionde &vervigandet i ingressen till
varumirkesdirektivet? talas om att garan-
tera att varumdirket anger ursprunget.
Samma tanke finns i definitionen i
artikel 2,10 Dir anges att for att utgora
ett varumirke, mdaste ett tecken kunna
“sirskilja ett foretags varor eller tjdnster
fran andra foretags”. Det framgdr dess-
utom av fast rattspraxis, fran sdvil fore
som efter det att varumirkesdirektivet
antogs, att ett varumirkes huvudsakliga
funktion 4r att garantera en produkts
ursprung gentemot konsumenten eller slut-
anvindaren, genom att gora det méjligt for
honom att utan risk for forvixling skilja
den produkten frin dem som har annat
ursprung. 11

36. Den ensamritt varumérkesinnehavaren
har till sitt mérke innebdr att han kan
forhindra andra att anvinda mirket for att
peka ut sina varor eller tjinster, eftersom
det skulle st§ i strid med mirkets huvud-
sakliga funktion.

37. Det 4r ddaremot mycket svarare att
forstd varfor innehavaren skulle ha ritt
att forhindra en konkurrent att anvanda ett

9 — Samt sjunde 6vervdgandet i ingressen till varumérkesfér-
ordningen.

10 — Samt i artikel 4 i varumérkesférordningen.

11 — Se exempelvis dom av den 23 maj 1978 i mil 102/77,
Hoffman-La Roche (REG 1978, s. 1139; svensk special-
utgdva, volym 4, s. 107), punkt 7, domen i det ovan-
ndamnda milet HAG 11, punk: 14, dom av den 11 juli 1996
i de férenade madlen C-427/93, C-429/93, C-436/93,
Bristol-Myers Squibb m.fl. (REG 1996, s. 1-3437),
punkt 47, av den 11 november 1997 i mal C-349/95,
Loenderstoot (REG 1997, 5. 1-6227), punkt 24, och senast
av_den 12 oktober 1999 i mal C-379/97, Upjohn
(REG 1999, s. 1-6927), punkt 16.
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identiskt eller liknande tecken for nagot
annat syfte 4n den huvudsakliga funktio-
nen. Bide ordalydelsen i artikel 5.5 i
varumérkesdirektivet och domen i malet
BMW 12 stddjer, som redan anmirkts i
yttrandena till domstolen, synpunkten att
det bara 4r anvindning for act sdrskilja
varor eller tjinster som kan forhindras
enligt artikel 5.1 och 5.2, Under férhand-
lingen uppmirksammade kommissionen
kanske dn mer &vertygande att det i vissa
situationer skulle leda till oskiliga resultat
om varumérkesinnehavaren tillits ate f6r-
hindra tredje man att anvinda mirket,
dven om varumirkesdirektivet saknar
bestimmelser som hindrar innehavaren
fran att gora s& om hans ritt antas omfatta
all anvindning, dven sidan som inte kan
ange och inte avser att ange varornas
ursprung.

38. 1 det sammanhanget kan det dnyo
understrykas att den nationella domstolen
har férutsatt att ”svaranden Oppet visar att
varan hdrstammar frin hans egen produk-
tion” och “att det utan tvivel dr uteslutet
att det anvinda mirket i handeln uppfattas
som en uppgift om att varan kommer frin
en viss naringsidkare”. Vidare forefaller det
inte ha varit friga om anvindning av ndgot
av de slag som riknas upp i artikel 5.3 i
varumdirkesdirektivet, men det dr inte
avgorande, eftersom bestimmelsen inte dr
uttdmmande. I mélet infér den nationella
domstolen, har denna konstaterat dels att

12 — Punkt 38 i domen.
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beteckningarna *Spirit Sun” och *Context
Cut” anvindes uteslutande i muntliga sam-
tal mellan tvd niringsidkare som bada var
medvetna om att beteckningarna inte avsig
de utbjudna varornas ursprung, dels att
beteckningarna inte anbringades skriftligt
pa varorna, vilket forhindrade risken att en
senare kdpare skulle kunna vilseledas.

39. Sadan anvindning ligger enligt mitt
formenande for lingt ifvdn varumirkets
huvudsakliga funktion for att tilldta inne-
havaren att férhindra den med stdéd av
artikel 5.1 i varumirkesdirektivet.

40, Dirutéver kan understrykas att siddan
anvindning inte kan forhindras med stod
av artikel 5.1 b — det vill séiga nir tecknet
och mirket respektive de varor eller tjins-
ter det géller bara liknar varandra, men inte
ar identiska — eftersom den punkten
endast kan tillimpas ndr foérvixling Ar
sannolik. Den hypotesen har uttryckligen
uteslutits i den nationella domstolens friga.
Om ”Spirit Sun” registrerats endast for
diamanter och Hblterhoff hinvisade till
mirket i samband med andra, bara lik-
artade, ddelstenar, foljer det av direktivets
ordalydelse att varumirkesinnehavaren
inte kan forhindra den anvindning som
den nationella domstolen beskriver.

41. Enligt min mening ar det inte heller av
betydelse att sannolikheten fér forvixling
inte nimns i artikel 5.1 a (vilket skulle
kunna vara relevant om Hélterhoff hade
hinvisat till ndgot av varumirkena i sam-
band med det slags ddelstenar som det var
registrerat for). Ate forvixlingsrisken inte
ndmns dr tvdrtom i konsekvens med syn-
sdttet att punkten endast omfattar anvind-
ning fér att ange ursprung. Nir ett tecken
som anvdnds som ursprungsangivelse for
varor dr identiskt med ett registrerat varu-
mirke och de varor tecknet anvinds for ir
identiska med de varor som mirket regist-
rerats for, dr ursprungsférvixling inte bara
trolig, utan snarast oundviklig. Nir det
ddremot bara dr friga om likhet, si fére-
ligger det mojligen inte alltid en forvix-
lingsrisk — alla omstindigheter maste
beaktas — och det har ddrfér varit néd-
vindigt att skriva in foérbehdllet i artikel
5.1b.

42. Ndr & andra sidan ett tecken inte
anvinds som ursprungsangivelse, kan det
per definition inte ske nigon férvixling av
tva uppséttningar varors ursprung, oavsett
om de dr identiska eller bara likartade och
oavsett om tecknet dr identiskt med det
skyddade mirket eller bara liknar det. Det
skulle enligt min mening medféra onddiga
inkonsekvenser i bestimmelsens systematik
om rétten att hindra annan anviindning dn
for att ange ursprung skulle vara beroende
av sannolikheten for forvixling i vissa fall
men inte { andra,
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43, Innan jag avslutar bedémningen av
artikel § mdste ett antal mindre fragor
beroras.

44, For det forsta har Freiesleben pastdtr
att han skulle ha ritt att férhindra den
omtvistade anvindningen med stdd av den
bestimmelse som inférlivar artikel 5.2 i
direktivet med tysk lag. Ingen av de andra
parterna har yttrat sig pd den punkten och
den nationella domstolen har inte stille
nagon friga dirom. Vid sidana forhéllan-
den och eftersom fragan har stillts i mal
C-292/00 Davidoff — ett mil om begiran
om forhandsavgdrande fran Bundesgericht-
shof i vilket forhandling dnnu inte hal-
lits — huruvida artikel 5.2 (i enlighet med
sin ordalydelse) dr tillimplig bara nar
varorna i friga inte liknar dem som varu-
mirket dr registrerat for, avstar jag fran att
uttala mig i frigan i férevarande mal.

45, Den franska regeringen har vidare givit
uttryck fér oro for att om varumérkes-
innehavaren inte kan férbjuda anvindning
under de omstindigheter som avses i den
nationella domstolens fraga, skulle han
kunna sakna méjlighet att hindra att mér-
ket upphivs enligt artikel 12.2 a i varu-
mirkesdirektivet, om mirket genom upp-
repad sddan anvidndning skulle bli en
allmin beteckning i handeln f6r ifrdgava-
rande varor eller tjinster. Upphévande &r

1-4200

emellertid bara méjligt nir anvindningen
som en allmin beteckning dr resultatet av
innehavarens ”verksamhet eller passivitet”.
Jag anser inte att “passivitet” i den
meningen kan omfatta underlatenhet att
forbjuda ett forfarande som inte lagligen
skulle kunna forbjudas.

46. Jag vill slutligen understryka att det
stallningstagande jag kommit fram till hdr
inte skall anses foregripa utgdngen under
andra faktiska omstindigheter. Resone-
manget kan féras annorlunda om, till
exempel, tecknet givits en mer permanent
form eller om det pd ndgot sitt varit
anbringat pa varorna. Vid sidana forhal-
landen skulle det méjligen inte vara till-
rickligt att vid ett tillfdlle i handelskedjan
upplysa om att tecknet inte pd ndgot sitt
angav ursprunget for att férhindra sddan
anvindning vid ett senare tillfille. Omstén-
digheter av det slaget skall emellertid
bedémas av domstolen i samband med en
begdran om forhandsavgdrande fran the
High Court of Justice of England and
Wales i mil C-206/01, Arsenal Football
Club och jag anser terigen att det inte dr
limpligt att ta stillning har.

Artikel 6.1 i varumdrkesdirektivet

47, For det fall domstolen delar min instill-
ning att anvindning av ett tecken pa det



HOLTERHOFF

sdtt som beskrivits av den nationella dom-
stolen inte pad ndgot sdtt utgdr sidan
anvindning som varumirkesinnehavaren
kan foérhindra med stéd av artikel 5.1,
foreligger det inte ndgot behov av att, mot
bakgrund av artikel 6.1, bedéma hur
relevant omstdndigheten att anvindningen
begransades till att ange de saluférda
varornas egenskaper ir.

48. Skulle domstolen emellertid besluta att
ifrdgavarande anvdndning i princip kan
forhindras enligt artikel 5.1, s& maste den
aspekten bedémas.

— Grinserna for ritten att forhindra
anvindning

49, Jag forutsdtter darvfor for dgonblicket
att artikel 5.1 dr tillamplig. I sa fall skulle
varumirkesinnehavaren vara beriittigad att
forhindra anvindning sdvida inte rittighe-
terna konsumerats i enlighet med artikel 7 i
varumarkesdirektivet eller var begrinsade i
enlighet med artikel 6. I forevarande fall ar
emellertid frdgan om konsumtion irrelevant
for den frdga den nationella domstolen

stéllt och fridgan om begrinsning inskriinks
till artikel 6.1 b betrdffande uppgifrer om
varornas eller tjdnsternas egenskaper.

50. Den bestdmmelsen skulle kunna upp-
fattas som att den frimst var avsedd att
ticka en annan situation, nimligen nir en
varumdrkesinnehavare forsoker forhindra
att hans konkurrenter stédjer sig pa ete eller
flera beskrivande ord som utgér del av hans
varumirke f6r att ange sina egna varors
egenskaper. 13 Ordalydelsen ir emellertid
inte specifik f6r den situationen och vid en
normal ldsning tdcker bestimmelsen dven
in den situation som ar aktuell i féreva-
rande mél, dir en konkurrent anvinder ett
varumdrke som saknar direkt beskrivande
delar for att ange egenskaper som aterfinns
hos sdvil hans egna varor som hos dem
som varumirkesinnehavaren siljer under
sitt mérke och dir egenskaperna i allmin-
het forknippas med varumarket.

$1. Sadana forhallanden 4r, som Forenade
kungariket har podngterat, vanliga i han-
deln. Niringsidkare A marknadsfér en
produke under sitt eget varumirke och
mirket forknippas i allminhetens 6gon
med den produktens sdrdrag. Andra
niringsidkare kommer att utveckla lik-

13 — Se exempelvis dom av den 4 maj 1999 i de (6renade milen
C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee
(REG 1999, s. 1-2779), sirskilt punkt 28,
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nande produkter och méste fritt f& mark-
nadsféra dem, si ldnge de inte gor intrdng i
A:s immateriella rittigheter. Det later sig
normalt gora for sdvitt de kan framstilla
motsvarande sirdrag utan att gora intrang i
A:s eventuella patent och s linge de inte
forsoker marknadsféra sina varor under
A:s varumirke eller p3 sddant sitt att det
uppstdr risk for forvixling mellan deras
och A:s varor. Att bara pdvisa likheter
mellan deras och A:s varor faller inte inom
den kategorin, i synnerhet inte nir de
framhiver att deras varor inte kommer
fran A.

52. Jag kan i det sammanhanget inte se
nagot stod i artikel 6.1 b for den franska
regeringens yttrande att anvindningen, for
att falla inom bestimmelsen, maste vara
nddvindig for att beskriva egenskaperna.
Eftersom nodvindighet stills upp som ett
uttryckligt villkor i artikel 6.1 ¢, kan man
tvirtom sluta sig till att det ér signifikant
att det villkoret saknas i artikel 6.1 b. Den
franska regeringens forslag under forhand-
lingen att Holterhoff kunde ha beskrivit
slipningarna utan att anvinda sig av Freies-
lebens varumirken forefaller i varje fall
nigot kriavande. Slipningarna dr komplice-
rade och av de patentansékningar som
Freiesleben har lagt fram framgir hur
besvirligt det #r att beskriva dem med
vanligt sprakbruk. Det forefaller orimligt
att regler for ett sillskapsspel pitvingas en
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forsiljningsdiskussion, nir det finns en
enklare kommunikationsform — under
forutsdttning att varumérkesanvidndningen
inte leder till och inte kan leda till for-
vixling mellan de utbjudna varornas
ursprung och de varors ursprung vilka
anges som exempel pd de relevanta egen-
skaperna.

53. Jag anser det aterigen relevant att de
omtvistade termerna anvindes muntligen
och endast i foérhandlingar mellan tvé
yrkesmin som bdda var medvetna om att
det inte gjordes nigot pstiende om att de
omtalade varumirkena pa nigot satt skulle
ange de saluférda varornas ursprung. Vil-
ket intryck Holterhoffs ord skulle ha gjort
pa den ddelstenskopande allminheten dr
darfor irrelevant. Om han emellertid fak-
turerat stenarna som *Spirit Sun” eller pa
nigot annat sitt anbringat namnet pa dem i
skrift s att en senare kopare skulle kunna
f4 uppfattningen att varumarket omfattade
dem eller om Maria Haverkamp hade
kunnat férmodas bli vilseledd, hade f6rhal-
landet varit annorlunda. Under sddana
omstindigheter skulle det ha varit svart
for Holterhoff att styrka att han bara angav
sina varors egenskaper genom att hdnvisa
till varor som forsetts med varumérke.

54, Aven om artikel 5.1 skulle vara till-
lamplig, skulle ddrfor enligt min mening
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Holterhoff, pa angivna skil, i princip vara
berdttigad att i enlighet med artikel 6.1 b
anvdnda orden ”Spirit Sun” och ”Context
Cut” for att ange hur hans #delstenar
slipats, vilket r en av deras egenskaper.

— Bestdmmelse om grinserna for rvitten att
forhindra anvindning

55. 1 artikel 6.1 finns emellertid ett viktige
forbehdll. Varumiarkesinnehavaren #r
endast f6érhindrad att férbjuda siddan
anvindning om den #r i enlighet med god
affdrssed.

56. Jag menar att det forbehallet i mycket
bemoter Freieslebens farhdgor att det
annars skulle vara oméijligt att forhindra
den mest uppenbara piratkopiering. God
affarssed omfattar inte snyltning p& annans
design och markesnamn, 14 Forbehéllet kan
ocksd vara relevant for den franska rege-

14 — Se dven artikel 3a.1 h i reklamdircktivet, som det hinvisas
till nedan i punke 69.

ringens anmdirkning att varumirkes-
anvindning i beskrivande syfte bara ar till-
laten ndr det dr nddvindigt for att ange
relevanta egenskaper. Jag kan inte se nigot
skl for en sd absolut regel, men i de fall en
néringsidkare viljer att anvinda en kon-
kurrents mirke i stidller for en vilkind
generisk term kan det mycket vil finnas
omstandigheter som inte dr i enlighet med
god afférssed.

57. Den exakta avgrinsningen av “god
affirssed” anges givetvis inte i varumirkes-
direktivet. Det ligger i sakens natur att ett
sddant begrepp maste tillitas att vara i viss
man flexibelt. Dess detaljutformning kan
dndras med tiden och beroende pd omstén-
digheterna. Utformningen bestims delvis
av lagbestaimmelser som ocks4 dndras, men
dven av fordndringar i uppfattningen av
vad som dr acceptabelt. Det finns dock ett
klart och gemensamt grundldggande
begrepp om vad som utgor god affdrssed,
och det kan tillimpas av domstolarna utan
storre svarighet och utan ndgon storre fara
for stora skillnader avseende tolkningen.

58.1 malet BMW 15 beskrev domstolen
begreppet som ett uttryck f6r en lojalitets-

15 — Punkterna 61 och 62 i domen.
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plikt gentemot varumdrkesinnehavarens
berittigade intressen och syftet som att
forena det grundlidggande intresset av varu-
mirkesskydd med intresset av fri rorlighet
f6r varor och frihet att tillhandahdlla tjdns-
ter inom den gemensamma marknaden pd
ett sidant sitt att varumirkesritten kan
uppritthalla sin funktion som ett visentligt
inslag i det system med sund konkurrens
som fordraget syftar till att inféra och
uppratthalla®.

59.1 tolfte 6vervigandet i ingressen till
varumirkesdirektivet hinvisas till Paris-
konventionen for industriellt ritcsskydd 16,
och ledning kan utdver det ovanstdende
hamtas i artikel 10bis i konventionen,
eftersom det forefaller som om uttrycket
»god affirssed” har tagits dirifrdn. I arti-
keln definieras en handling av illojal kon-
kurrens som en konkurrenshandling som
strider mot god affirssed. 1 artikel 10bis
punkt 3 féreskrivs foljande:

»Sarskilt skall forbjudas:

1) alla handlingar av beskaffenhet att,
genom vilket medel det vara ma, fram-
kalla férvixling med en konkurrents

16 — Av den 20 mars 1883, reviderad i Bryssel den 14 december
1900, i Washington den 2 juni’ 1911, i Haag den
6 november 1925, i London den 2 juni 1934, i Lissabon
den 31 oktober 1958 och i Stockholm den 14 juli 1967
(United Nations Treaty Series No 11851, vol. 828,
s. 305—388).
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foretag, varor eller verksamhet inom
industri eller handel;

2) oriktiga pdstienden i utOvning av
affirsverksamhet, dgnade att misskre-
ditera en konkurrents foretag, varor
eller verksamhet inom industri eller

handel;

3) angivelser eller pastdenden, vilkas
anviandning i affarsverksamhet &r
dgnad att vilseleda allménheten
rorande varors beskaffenhet, framstall-
ningssitt, egenskaper, anvidndbarhet
eller myckenhet.”

60. Det 4r givetvis den nationella domsto-
len som skall avgéra om forutsdttningarna
for forbehallet i artikel 6.1 i varumdirkes-
direktivet foreligger. For att kunna gora det
behover den mojligen klarligga de faktiska
omstindigheterna mer 4n vad som gjorts i
beslutet om hinskjutande. Tva férhallan-
den som berdrs dir kan emellertid vara
relevanta.

61. For det forsta, om Holterhoff gjorde
intring i Freieslebens patent genom att
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tillverka de #delstenar han bjod ut ill
forsdljning, 17 sd anser jag inte att hans
anvidndning av varumérkena i det samman-
hanget kan sigas vara i enlighet med god
affirssed”, Fér det andra, om Hélterhoff
verkligen hidvdade att »Spirit Sun”-slip-
ningen anvints sedan urminnes tider och
att inte enbart Freiesleben hade rittigheter
till den, och om de pastdendena var osanna,
s4 anser jag inte heller att han kan sigas ha
handlat i enlighet med god affirssed. Han
skulle inte i ndgot av fallen kunna stddja sig
pd artikel 6.1 b i varumirkesdirektivet.

Slutsats om varumdrkesdirektivet

62. Angdende tolkningen av varumirkes-
direktivet kommer jag ddarmed fram till
slutsatsen att en varumirkesinnehavare,
enligt artikel 5.1, inte har vdte att f6rhindra
att tredje man hinvisar till varumirket
muntligen nir den sistnimnde bjuder ut
sina varor till forsiljning, sdvida denne
upplyser om att han inte har tillverkat
varorna och det inte, vare sig vid det
tillfallet eller senare, i handeln kan upp-

17 — Frigan om patentintrdng forefaller inte ha uppkommit i
milet vid den nationella’ domstolen, som gav upphov till
begiran om forhandsavgorande, och det kan férefalla
osannolike att Freiesleben skulle ha vickt talan om
varumiirkesintring om han hade kunnat styrka patent-
intring. Dessutont har det uppgivits att de ddelstenar som
Haverkamp sdlde hade fler facetter dn vad som anges i
Freieslebens patent. Ingen av omstindighcterna utesluter
emellertid helt ett eventuellt patentintedng.

fattas som att mirket anger de saluférda
varornas ursprung.

63. Under andra forhallanden, ndr varu-
miérkesinnehavaren enligt artikel 5.1 kan
forhindra anvindning, kan han emellertid
inte utdva den rdtten om mérket anvinds
for att ange de ifrigavarande varornas
egenskaper, férutom om sidan anvindning
inte 4r i enlighet med god affirssed.

Jamforande reklam

64. Den slutsatsen kan méjligen bekriftas
genom en timligen annorlunda infallsvin-

kel.

65. Det forhallande som Freiesleben vickte
talan om i den nationella domstolen har
mycket gemensamt med jimférande
reklam, om &n inte av det slag man oftast
kommer att tinka pd. P4 gemenskapsniv
finns bestimmelser om jimférande reklam
i direktiv 84/450/EEG, 18 #ndrat genom
direktiv 97/55/EG, 19 i vars ingress hinvis-

18 — Rédets dircktiv 84/450/EEG av den 10 september 1984 om
tillndrmning av medlemsstaternas lagar och andra f6cfatt-
ningar om vilseledande reklam (EGT L 250, 1984, s, 17;
svensk specialutgdva, omrdde 15, volym 4, s, 211).

19 — Europaparlamentets och rddets direktiv 97/55/EG av den
6 oktober 1997 om édndring av dircktiv 84/450/EEG om
vilseledande reklam s& att detta omfattar jimférande
reklam (EGT L 290, 1997, s. 18).
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ning goérs till varumirkesdirektivet. (Jag
kommer att hinvisa till det dndrade direk-
tivet som reklamdirektivet.)

66. Innan jag gar igenom de bestimmel-
serna, vill jag understryka dels att jag inte
menar att varumirkesdirektivet skall tolkas
med hinvisning till reklamdirektivet och
dels att de relevanta bestimmelserna i det
sistnimnda inte hade tritt i kraft vid
tidpunkten foér den anvindning om vitken
talan f6rs vid den nationella domstolen.

67. Enligt artikel 2.1 i reklamdirektivet
avses med reklam ”varje form av framstall-
ning i samband med nirings- eller affars-
verksamhet, hantverk eller yrkesut6vning
for att frimja tillhandahallandet av varor
eller tjinster...”. Enligt artikel 2.2a dr
jimforande reklam ~all reklam som
uttryckligen eller indirekt pekar ut en
konkurrent eller varor eller tjdnster som
tillhandahélls av en konkurrent”.

68. De definitionerna synes ticka de fak-
tiska omstindigheter som den nationella
domstolen konstaterat i forevarande mal
Hoélterhoff har, i samband med sin nirings-
verksamhet och fér att frimja tillhandahal-
landet av sina egna varor, pekat ut varor
som Freiesleben tillhandahaller.
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69. Enligt artikel 3a.1 4r sidan reklam till-
laten, savitt avser sjilva jimforelsen, under
férutsdttning att

?a) den inte ir vilseledande...,

b) den jamfér varor eller tjdnster som
svarar mot samma behov eller ar
avsedda fér samma dndamal,

¢) den p4 ett objektivt sdtt jamfor en eller
flera visentliga, relevanta, kontroller-
bara och utmirkande egenskaper hos
dessa varor och tjinster, vilket dven
kan inbegripa priset,

d) den inte medfér férvixling pd mark-
naden mellan annonséren och en kon-
kurrent eller mellan annonsérens och
en konkurrents varumirken, firma-
namn eller andra tecken, varor eller
tjdnster,

e) den varken misskrediterar eller
uttrycker sig nedsittande om en kon-
kurrents varumirken, firmanamn eller
andra tecken, varor, tjinster, verksam-
het eller forhallanden,
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f) den i frdga om produkter med
ursprungsbeteckning alltid avser pro-
dukter med samma beteckning,

g) den inte drar otillbsrlig fordel av en
konkurrents varumirkes, firmanamns
eller andra teckens renommé eller av en
konkurrerande produkts ursprungs-
beteckning,

h) den inte framstiller en vara eller en
tjnst som en imitation eller ersittning
for en vara eller tjinst som har ett
skyddat varumairke eller firmanamn.”

70. Enligt artikel 7.2 fir medlemsstaterna
inte anta bestimmelser som ger ett mera
omfattande skydd mot jimférande reklam
sdvitt avser sjilva jamforelsen.

71. Andringarna i reklamdirektivet offent-
liggjordes den 6 oktober 1997. De skulle
inforlivas med nationell lagstiftning senast
den 23 april 2000 och hade siledes inte

tedet i krafc vid den, i férevarande mal,
relevanta tidpunkten.

72. Om artikel 3a.1 hade varit i kraft vid
den tidpunkten, hade den nationella dom-
stolen mdjligen varit tvungen att utreda om
Holterhoffs framstillning uppfyllde vill-
koren i den artikeln. Den nationella dom-
stolen hade moijligen ocksd i det hir
sammanhanget behévt utreda de faktiska
omstindigheterna ytterligare. De omstin-
digheter som den har kommit fram till
forefaller, sdsom de redovisats fér dom-
stolen, inte utgdra overtradelser av
artikel 3a i reklamdirektivet i storre eller
mindre utstrickning #n de utgdr Svertra-
delser av forbehallet i artikel 6.1 i varu-
mirkesdirektivet, Ett eventuellt samtidigt
patentintrang eller ett oriktigt férnekande
av Freieslebens ensamritt till varumirkena
kan lika vil anses vara att misskreditera
eller uttrycka sig nedsittande om varumir-
kena, att dra otillbérlig fordel av deras
renommé eller att framstilla en vara som
en imitation eller ersdttning, som det kan
anses falla utanfér begreppet i enlighet
med god affirssed”.

73. Trots att de bestimmelserna inte hade
trdet i kraft vid den relevanta tidpunkten, 4r
antagandet av dem helt i konsekvens med
och nirmast bekrdftar den tolkning av
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artiklarna 5.1 och/eller 6.1 i varumirkes-
direktivet som jag har foreslagit.

74, Nir gemenskapslagstiftaren dndrade
reklamdirektivet till att omfatta dven jim-
forande reklam, var han helt tydligt av den
asikten att sddan reklam inte kunde for-
hindras med stéd av varumirkesdirektivet.

75. Trettonde till femtonde &vervdgandena

ir de relevanta ¢vervigandena i ingressen
till direktiv 97/55.

»Genom artikel 5 i [varumirkesdirektivet]
ges innehavaren av ett registrerat varu-
mirke ensamritt, diribland ritt att hindra
tredje man frin att i naringsverksamhet
anvinda ett tecken som ir identiskt med
eller liknar varumirket med avseende pi
identiska varor eller tjinster samt, i fore-
kommande fall, dven med avseende pa
andra varor,

... For att jimférande reklam skall vara
verkningsfull kan det emellertid vara abso-
lut nddviandigt att peka ut... en konkurrents
varor eller tjinster genom att hdnvisa... till
ett varumirke eller ett firmanamn som
tillhdr konkurrenten.
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... En sidan anvindning av en annans
varumirke, firmanamn eller andra sirskil-
jande mirken utgdr... inte nagot intrdng i
ensamritten i fall di villkoren i detta
direktiv 4r uppfyllda eftersom det avsedda
syftet endast dr att sirskilja dem och dari-
genom framhiva skillnader pa ett objektivt
sdte.”

76. Det kan dessutom anmirkas att radet
och kommissionen, i gemensamma uttalan-
den som forts in i protokollet for ridets
mote av den 20 december 1993, dér
forordningen om gemenskapsvarumirken
antogs, bedémde att hinvisningen till
reklam i artikel 9.2 d (artikel 9.2 i varu-
mirkesférordningen 4r huvudsakligen lika-
lydande med artikel 5.3 i varumarkesdirek-
tivet) inte omfattade anvindning av ett
gemenskapsvarumirke i jamférande
reklam. Enligt deras mening kan varumar-
kesinnehavaren séledes inte f6rbjuda att en
konkurrent anvdnder mirket i jaimfdrande
reklam.

77. Eftersom varumirkesdirektivet inte
dndrades genom direktiv 97/55, bor sddan
jamforande reklam ha varit tilldten enligt
det forstnimnda direktivet vid den rele-
vanta tidpunkten i forevarande mal, for
savitt inte de tva direktiven strider mot
varandra. Jag finner inte nigot skal till att
det skulle vara sa.
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Forslag till avgorande

78. Jag foreslar att domstolen démer enligt f6ljande till svar pd den friga som
stillts av Oberlandesgericht Diisseldorf:

1) En varumirkesinnehavare har enligt artikel 5.1 i rddets direktiv 89/104/EEG
av den 21 december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumdr-
keslagar, inte ritt att forhindra att tredje man muntligen hinvisar till
varumirket ndr den sistnimnde bjuder ut sina varor till férsiljning, sivida
denne upplyser om att varumirkesinnehavaren inte har tillverkat varorna och
det inte, vare sig vid det tillfillet eller senare, i handeln kan uppfattas som att
mirket anger de saluférda varornas ursprung.

2) Aven under andra férhallanden, nir varumirkesinnehavaren enligt artikel 5.1
kan férhindra anvindning, kan han enligt artikel 6.1 emellertid inte utéva
den rdatten om mdrket anvdnds f6r att ange de ifrdgavarande varornas
egenskaper, forutom om sddan anvindning inte dr i enlighet med god
affdrssed.
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