GILETTE COMPANY OCH GILETTE GROUP FINLAND

FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT
ANTONIO TIZZANO
foredraget den 9 december 2004!

I — Inledning

1. Malet giller en begiran om forhandsav-
gérande fran Suomen Korkein Oikeus (finska
Hogsta domstolen). Den hénskjutande dom-
stolen vill att domstolen skall tolka artikel 6.1
c i radets forsta direktiv 89/104/EEG av den
21 december 1988 om tillnirmningen av
medlemsstaternas varumirkeslagar (nedan
kallat direktiv 89/104 eller direktivet).?
Sammanfattningsvis vill den nationella dom-
stolen att domstolen skall faststilla under
vilka omstindigheter det skall anses lagenligt
att anvéinda annans varumérke i den mening
som avses i direktivet.

1 — Originalsprk: italienska,
2 — EGT L 40, s. 1; svensk specialutgdva, omride 13, volym 17,
s. 178,

Il — Tillimpliga bestimmelser

De gemenskapsrittsliga bestimmelserna

2. Gemenskapen har reglerat varumérkes-
omridet, men utan att gora en fullstindig
harmonisering. Regleringen har, savitt r av
intresse hér, skett genom antagandet av
direktiv 89/104, vars syfte ér att tillndrma
medlemsstaternas lagstiftning inom vissa
delar av detta omrade.

3. Férst och frimst vill jag erinra om det
tionde skilet i direktivet vari det bland annat
faststillts att det skydd som foljer av det
registrerade varumirket har som funktion
"framfér allt ... att garantera att varumérket
anger ursprunget”.
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4. Av betydelse i malet dr vidare artikel 5.1 i
direktivet, vari foljande foreskrivs:

"Det registrerade varumérket ger innehava-
ren en ensamritt. Innehavaren har ritt att
forhindra tredje man, som inte har hans
tillstand, att i niringsverksamhet anvinda

a) tecken som #r identiska med varumir-
ket med avseende pid de varor och
tjanster som #r identiska med dem for
vilka varumirket dr registrerat,

b) . tecken som pd grund av sin identitet
eller likhet med varumirket och iden-
titeten eller likheten hos de varor och
tjinster som técks av varumirket och
tecknet kan leda till forvixling hos
allménheten, inbegripet risken for asso-
ciation mellan tecknet och varumirket.”

5. Grundlidggande i maélet #r dessutom
artikel 6.1 i direktivet, vari stadgas foljande:
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"Varumirket ger inte innehavaren rétt att
forhindra tredje man att i néringsverksamhet
anvinda

¢) varumirket om det dr nédvindigt for att
ange en varas eller tjinsts avsedda
dndamal, sirskilt som tillbehdr eller
reservdel,

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

6. Vidare skall ndmnas radets direktiv
84/450/EEG av den 10 september 1984 om
vilseledande reklam 2 i dess #ndrade lydelse
enligt Europaparlamentets och radets
direktiv 97/55/EG av den 6 oktober 1997,
enligt vilket det forstndmnda dven omfattar
jamfoérande reklam* (nedan kallade
direktiv 84/450 i dndrad lydelse respektive
direktiv 97/55), vars syfte enligt artikel 1 dr
att "skydda konsumenterna, dem som bedri-

3 — EGT L 250, s, 17; svensk specialutgiva, omride 15, volym 4,
s. 211,

4 — EGT L 290, s. 18.
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ver nirings- eller affirsverksamhet eller
utévar hantverk eller ett fritt yrke och
allménheten mot vilseledande reklam och
de otillbérliga foljderna av denna samt att
ange under vilka forutsittningar jamférande
reklam ér tilliten”.

7. Enligt artikel 3a.1 i divektivet i #ndrad
lydelse giller foljande:

*Jamférande reklam skall, savitt avser sjilva
jimférelsen, vara tilliten under forutsittning
att

d) den inte medfor forvixling pd markna-
den mellan annonséren och en kon-
kurrent eller mellan annonsérens och
en konkurrents varumirken, firmanamn
eller andra kinnetecken, varor eller
tjinster,

e) den varken misskrediterar eller
uttrycker sig nedsittande om en kon-

kurrents varumirken, firmanamn eller
andra kiinnetecken, varor, tjinster, verk-
sambhet eller férhallanden,

g) den inte drar otillbérlig fordel av en
konkurrents varumirkes, firmanamns
eller andra kinneteckens renommé eller
av en konkurrerande produkts
wsprungsbeteckning,

h) den inte framstiller en vara eller en
tjiinst som en imitation eller erséttning
for en vara eller tjinst som har ett
skyddat varumirke eller firmanamn,”

De nationella bestémmelserna

8. I Finland re%leras varumirkesritten i
varumirkeslagen >,

§ — Varumiirkeslag av den 10 januari 1964, nr 1964/7.

I-2343



FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT TIZZANO — MAL C-228/03

9.1 4 § forsta momentet varumirkeslagen
definieras varumirkesinnehavarens ensam-
ritt enligt foljande:

"Rétt till varukdnnetecken enligt 1-3 §§
innebdr att ndgon annan &n innehavaren inte
i ndringsverksamhet far anviinda ett ddrmed
forvixlingsbart kdnnetecken for sina varor,
vare sig pa varan eller dess forpackning, i
reklam eller affirshandlingar eller pd nagot
annat sitt, inbegripet muntlig anvéndning.”

10. 1 4 § andra momentet véruméirkeslagen
preciseras direfter féljande:

"Som otilliten anvindning enligt 1 mom.
anses bland annat, att nigon vid tillhanda-
héllande av reservdel, tillbehér eller lik-
nande, som limpar sig for annans vara,
aberopar dennes kinnetecken pa sidant siitt,
att det kan giva sken av att vad som
tillhandahalles hdrrér frin kénnetecknets
innehavare eller av att denne medgivit
kénnetecknets anvindning.”

11. Av begdran om férhandsavgérande
framgér att den sistnimnda bestimmelsen
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utgér ett undantag frin varumérkesinneha-
varens ensamritt i s& méatto att det inte anses
utgora ett intrang i dennes ritt om tredje
man vid marknadsféringen av egna varor
nimner annans varukiinnetecken pa sadant
sitt att det inte ger sken av att de till-
handahéllna varorna hérrér frin kdnneteck-
nets innehavare eller av att denne medgivit
kinnetecknets anvidndning.

III — Bakgrund och férfarandet

12. Det amerikanska bolaget The Gillette
Company #r innehavare av varumirkena
"Gillette” och "Sensor”, vilka bida registre-
rats i Finland for vissa bestimda varor,
diribland rakhyvlar. Bolagets finska filial,
Gilleite Group Finland Oy (nedan kallas
dessa bada bolag tillsammans Gillette), har
ensamritt pd dessa varumirken i Finland och
marknadsfér dér olika rakattiraljer, bland
annat rakhyvlar vilka bestér av ett handtag
och av ett utbytbart rakblad liksom rakblad
som siljs separat.

13. I Finland siljer ocksa det finska bolaget
LA-Laboratories Ltd Oy (nedan kallat LA)
varor av samma slag, det vill séiga rakhyvlar
vilka bestdr av ett handtag och av ett
utbytbart rakblad samt rakblad som siljs
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separat. LA marknadsfoér ett rakblad med
varumirket "PARASON FLEXOR” vars for-
packning &r férsedd med en rod etikett med
texten "Alla PARASON FLEXOR- och GIL-
LETTE SENSOR-HANDTAG passar till
detta rakblad”.

14. Av begiran om férhandsavgérande
framgdr att LA inte har givits tillatelse
genom licens eller genom annat avtal att
anvinda Gillettes varumérken.

15. Gillette vickte dédrfér talan mot LA vid
Helsingin kérdjioikeus (Helsingfors tings-
ritt) och gjorde dirvid gillande att svaran-
debolagets agerande utgjorde intring i Gil-
lettes ritt till de registrerade varumirkena
"Gillette” och "Sensor”. Enligt Gillette gav
motpartens agerande intryck av att detta
bolags varor vore av samma eller liknande
slag som Gillettes varor eller av att motpar-
ten genom licens eller pd annan grund hade
ritt att anviinda de ovannimnda varumér-
kena.

16. Helsingin kirdjdoikeus bif6ll Gillettes
talan och fastslog, genom avgirande av den
30 mars 2000 att LA gjort sig skyldigt till
intring i Gillettes ensamritt enligt 4 § forsta
momentet i varumérkeslagen genom att

anvinda de ovannimnda varumérkena pa
forpackningarna till det av LA marknads-
forda rakbladet "PARASON FLEXOR”.

17. Helsingin kirdjioikeus fann att undan-
taget i 4 § andra momentet i varumirkes-
lagen inte var tillimpligt i mélet. Mot bak-
grund av direktiv 89/104 och sirskilt av
artikel 6.1 c déri skall detta undantag tolkas
strikt, och det kan inte avse huvudvaran utan
endast reservdelar, tillbehor och andra varor
av liknande slag. Enligt kirdjéoikeus skall
bade handtaget och rakbladet anses utgéra
rakhyvelns huvuddelar och de omfattas f6lj-
aktligen inte av undantagets tillimpnings-
omride.

18. Den finska domstolen f6rbjod saledes
LA att fortsitta att géra intrdng i eller att
anyo gora intrang i Gillettes réttigheter och
férpliktade dessutom LA att avligsna
uttrycken "Gillette” och "Sensor” frin for-
packningarna, att forstéra de etiketter med
dessa uttryck som anvints i Finland samt att
utge ersiittning till Gillette f6r den skada som
orsakats detta bolag,

19. LA overklagade avgorandet till Helsingin
hovioikeus (hovritten i Helsingfors), vilken
genom avgbrande av den 17 maj 2001 helt
dndrade underrittens avgérande.
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20. Hovritten ansdg forst och framst att
rakbladen utgjorde reservdelar i den mening
som avses i 4 § andra momentet i varu-
mirkeslagen. Tack vare etikettexten fir i vart
fall den konsument som redan d#ger ett
GILLETTE SENSOR-handtag information
om att handtaget kan anvindas inte enbart
tillsammans med de rakblad som Gillette
siiljer, utan dven i kombination med PARA-
SON FLEXOR-rakblad. Hovritten fann dess-
utom att LA:s rakbladsférpackningar var
tydligt mérkta med varumérkena “Parason”
och "Flexor”, vilket gjorde att det inte radde
nagot tvivel om varans ursprung, medan
varumirkena "Gillette” och "Sensor” angivits
pa forpackningarna med smd bokstiver pa
forhallandevis sma etiketter. Hirav foljer att
det inte kan vara friga om nagot forsok att
utnyttja handelsvirdet av annans varumérke
eller att ge intryck av att det finns en
handelsférbindelse mellan varumérkesinne-
havarna. Hovritten fastslog siledes att LA
hinvisat till Gillettes varumérken pa ett sitt
som ir tillitet enligt 4 § andra momentet i
varumérkeslagen.

21. Gillette 6verklagade dérefter till Korkein
oikeus, vilken i sin tur fann att oklarhet rader
om tolkningen av artikel 6.1 ¢ i direktiv
89/104.

22. Genom beslut av den 23 maj 2003
beslutade Korkein oikeus f6ljaktligen att
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vilandeforklara malet och att hédnskjuta
foljande tolkningsfragor till domstolen:

"Vid tillimpning av artikel 6.1 ¢ i
direktiv 89/10:

1)  Enligt vilka kriterier skall man avgora

a) huruvida en vara utgbr en reservdel
eller ett tillbehor, och

b) vilka andra varor #n sidana som
skall anses utgdra reservdelar eller
tillbehor, som ocksi kan omfattas av
den ovannidmnda bestimmelsens
tillimpningsomrade?

2) Skall en lagenlig anvéindning av annans
varumirke bedémas olika beroende pa
om varan utgdr en reservdel eller ett
tillbehér eller om det dr friga om en
vara som av andra skil kan omfattas av
den ovannidmnda bestimmelsens till-
dmpningsomrade?
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Hur skall man tolka kravet att anvénd-
ningen skall vara 'nédvindig’ for att
ange det avsedda dndamilet med en
vara? Kan nédvindighetskriteriet vara
uppfyllt nér det i sig &r méjligt att ange
denna anvindning utan att uttryckligen
hiinvisa till en annans varumirke, exem-
pelvis genom att hiinvisa till tekniska
principer vad giller varans funktion?
Vilken betydelse har det hirvid att
anvindningsomradet kanske dr svarare
att férstd for konsumenterna om det
inte uttryckligen hinvisas till annans
varumérke?

Vilka omstindigheter skall beaktas vid
bedémningen av huruvida god affdrssed
iakttas? Innebidr det forhéllandet att
man anger annans varumirke vid mark-
nadsféringen av sina egna varor ett
tecken pd att varorna, savil vad giller
kvalitet som tekniska och andra egen-
skaper, dr likvirdiga med de varor som
varumirkesinnehavaren marknadsfor?

Har det négon betydelse for huruvida
det dr tillitet att anvinda en annans
varumirke att den néringsidkare som
hénvisar till detta, forutom reservdelar
och tillbehér, #ven marknadsfér en egen
vara som dessa reservdelar och tillbehor

ir avsedda att anvindas tillsammans
med?”

23. Inom ramen fér det siledes inledda
forfarandet har klaganden i malet vid den
hinskjutande domstolen, Forenade kunga-
rikets regering, den finska regeringen och
kommissionen kommit in med skriftliga
yttranden.

24, Vid muntlig férhandling den 21 okto-
ber 2004 yttrade sig parterna i malet vid den
nationella domstolen, den finska regeringen
och kommissionen.

IV — Riittslig bedomning

Inledning

25. Som bekant #r varumiérkets huvudsak-
liga syfte att garantera varans ursprung.
Detta foljer savil av fast réttspraxis som av
tionde skilet i divektiv 89/104.°

6 — Se bland annat dom av den 23 maj 1978 i mdl 102/77,
Hoffmann-La Roche (REG 1978, s. 1139; svensk specialutgiva
volym 4, s, 107), punkt 7, av den 12 november 2002 i
mal C-206/01, Arsenal Football Club (REG 2002, s, [-10273),
punkt 51, av den 11 mars 2003 i mil C-40/01, Ansul (REG
2003, s. 1-2439), punkt 36, och av den 16 november 2004 i
mi\lkCé?.‘lS/OZ, Anheuser-Busch (REG 2004, s. 1-10989),
punkt 59.
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26. For att denna funktion skall skyddas pa
ett tillfredsstillande sitt maste varumirke-
sinnehavaren ha mojlighet att hindra att

tredje man anviinder varumirket utan till-

stdnd pd ett sitt som kan verka férvirrande
fér konsumenterna genom att de ges ett
felaktigt intryck av att en viss vara har
framstillts av varumérkesinnehavaren. I arti-
kel 5.1 i direktiv 89/104 ges dérfor varu-
mirkesinnehavaren ensamritt att anvinda
varumirket. -

27. Denna ensamritt dr emellertid inte
absolut. I artikel 6 i direktivet féreskrivs
némligen att varumdrket i ett flertal olika fall
kan anvéndas pa varor som inte framstéllts
av varumirkesinnehavaren.

28. Enligt ndimnda bestdimmelse dr det till-
latet for tredje man att anvdnda annans
varumiirke sérskilt nir det ér nodvindigt for
att ange en varas avsedda dndamaél, férutsatt
att tredje man handlar i enlighet med god
affdrssed.

29. Skilen for denna begrinsning av ensam-
ritten till varumirket har preciserats av
domstolen. Enligt fast réttspraxis syftar
némligen "artikel 6 i ndimnda direktiv, genom
en begrinsning av rittsverkningarna av de
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rittigheter som en varumirkesinnehavare
har enligt artikel 5 i direktiv 89/104, ... till
att forena det grundliggande intresset av
varumirkesskydd med det grundldggande
intresset av fri rorlighet for varor och frihet
att tillhandahélla tjinster inom den gemen-
samma marknaden pd ett siddant sétt att
varumérkesritten kan upprétthalla sin funk-
tion som ett visentligt inslag i det system
med sund konkurrens som fordraget syftar

till att infora och uppritthélia”.

30. Man kan sdledes siga att syftet med den
begrinsning av ensamritten i artikel 5 i
direktivet som f6ljer av artikel 6.1 c i
detsamma dr att sdkerstilla en jamvikt
mellan 4 ena sidan varumirkesinnehavarens
intresse av att varumérket fyller sin funktion
att garantera den ifrdgavarande varans
ursprung och 4 andra sidan andra ndrings-
idkares intresse av att ha fritt marknads-
tilltréide utan att — vilket verkar bekriftas av
domstolens omfattande hinvisningar tifl den
fria rorligheten som 4ven undersoks nirmare
nedan — utesluta att dven andra intressen
sdtts pa spel.

Den férsta och den andra tolkningsfragan

31. Efter att ha klarlagt detta gar vi vidare
med den hinskjutande domstolens tolk-
ningsfragor.

7 — Dom av den 7 januari 2004 i mal C-100/02, Gerolsteiner
Brunnen (REG 2004, s. 1-691), punkt 16 och dir angiven
réttspraxis,
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32. Den hinskjutande domstolen har stillt
de tva forsta tolkningsfrigorna, som jag hir
behandlar tillsammans, f6r att fi klarhet i
enligt vilka kriterier man vid tillimpningen
av artikel 6.1 c i direktiv 89/104 skall avgora
huruvida en vara utgdr en reservdel eller ett
tillbehér samt hur man avgor vilka andra
varor #n sidana som skall anses utgéra
reservdelar eller tillbehér, som ocksd kan
omfattas av den ovannimnda bestimmelsens
tillimpningsomrade. Syftet med detta ir att
bestimma om prévningen av huruvida det dr
tillitet att anvinda annans varumérke skiljer
sig, i friga om sddana varor, frin den
prévning som gors vad giller reservdelar
och tillbehor.

33. Som framgatt ovan &r en av de forutsétt-
ningar som skall vara uppfyllda for att en
vara lagligt skall kunna férses med annans
varumirke ait syftet inte dr att varumérket
skall ange varans ursprung utan att det skall
ge upplysning om varans anvéndningsom-
ride.

34. Utifrén denna synpunkt anser jag att
mdjligheten att anviinda annans varumérke
for att ange anviindningsomridet, utan att
lagga till nigot i fraga om ursprunget, i
huvudsak #r densamma for varje vara och
tjinst.

35. Detta dr natwligtvis oftare fallet med
tillbehor och reservdelar som skall anvindas

tillsammans med en huvudvara som i de
flesta fall inte kan definieras pa annat sétt dn
med hjilp av sitt varumérke, For att citera ett
av Forenade kungarikets regering anvint
exempel, ricker det med att tinka pa ett
avgasr6r eller pd en cykelhillare som é&r
sirskilt avsedd for bilmérket Volkswagen
Polo. Detsamma giller emellertid dven for
varor som kan anvindas tillsammans, utan
att den ena varan utgér en reservdel eller ett
tillbehér till den andra. Ett annat exempel,
som ocksd himtats frin Férenade kunga-
rikets regering, #r miniriknaren som till-
verkats av foretaget Alfa respektive operativ-
systemet som framtagits av foretaget Beta
och som bada &r kompatibla med varandra.
Eftersom respektive vara existerar sjilvstdn-
digt i forhallande till den andra &r det alltsa
inte fraga om vare sig tillbehor eller reserv-
delar. I detta fall 4r det dnda berittigat att
respektive foretag meddelar allménheten att
den egna varan omfattas av den andra varans
anvindningsomrade och vice versa.

36. Jag anser séledes att det undersdkta
villkoret inte kan utgora grund for att i
princip utesluta nigon vara eller tjénst frén
tillimpningsomradet for artikel 6.1 ¢ i
direktivet. Om angivandet av annans varu-
miirke dr nodvindigt for att klargora anvénd-
ningsomridet skall det hér diskuterade
villkoret vara uppfyllt, vare sig det giller en
huvudprodukt, ett tillbehér eller en reserv-
del.
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37. Det finns ytterligare argument till stod
for denna tolkning. Om vi utgar frén
bestimmelsens lydelse, finner vi att lokutio-
nen "sdrskilt” kommer fore hinvisningen till
tillbehdr och reservdelar. Hérav kan vi dra
slutsatsen att begrinsning av ensamritten
kan avse dven varor som inte utgor tillbehér
eller reservdelar. Detta giller i synnerhet
med tanke pa att denna mojlighet tydligt
uteslots i forslaget till direktiv, vilket kom-
missionen papekar, men sedan #ndrades just
i detta avseende. ®

38. Vidare avser den aktuella bestimmelsen
inte endast varor utan dven tjinster, vilket
Forenade kungarikets regering papekat, och i
fraga om de senare vore det svirt att tala om
reservdelar eller tillbehor.

39. Enligt min uppfattning bekriftar det
sagda att det inte dr nodvindigt att forst
kvalificera en vara som huvuddel, tillbehor
eller reservdel for att kunna tilldimpa arti-
kel 6.1 ¢ i direktivet, eftersom det avgérande
i samtliga fall &r huruvida angivandet av

8—1 artlkel 5 i forslaget till forsta rddsdirektivet om tilindrmning

av ernas varumirk foredraget av kommis-
sionen den 25 november 1980, Aterfanns formuleringen att
“vitten till varumirket innebir inte att tredje man kan
forbjudas att anviinda detsamma i sin néringsverksamhet:
[..] ¢) med syfte att ddrigenom ange anvindningsomradet for
tillbehér och reservdelar” (EGT C 351, 1980, s. 1).
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annans varumdérke dr nddvindigt for att ange
det avsedda éndamalet med en vara (eller
tjanst) och detta inte ger upphov till forvix-
lingsrisk i friga om dess ursprung.

40. P4 grund hirav forefaller det mig inte
nodvindigt att domstolen uttalar sig, pa det
sitt som 6nskas genom den férsta tolknings-
frdgan, angéende vilka kriterier som é&r
lampliga for att identifiera huvudvaran och
for att sirskilija denna fran tillbehoér och
reservdelar.

41. Jag foreslar foljaktligen att den forsta och
andra tolkningsfrigan besvaras pa foljande
sétt. I fraga om tilldmpningen av artikel 6.1 ¢
i direktiv 89/104 &r det tillrickligt att sld fast
huruvida det dr nodvindigt att ange annans
varumirke foér att ange det avsedda
dndamalet med en vara (eller tjinst) och
huruvida detta ger upphov till férvixlingsrisk
i friga om dess ursprung. Bedémningen av
om det dr tillitet att anvinda annans
varumdrke dr hirvid densamma, oavsett om
det dr fraga om en huvudvara, ett tillbehér
eller en reservdel.

Den tredje tolkningsfragan

42, Den hinskjutande domstolen har stillt
den tredje tolkningsfragan for att fa klarhet i
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vad som skall beaktas vid bedémningen av
om det ir "nédvindigt” att anvinda annans
varumirke, i den mening som avses i
artikel 6.1 c i direktivet, fér att ange det
avsedda dndamaélet med en vara.

43. I de skriftliga yttranden som getts in till
domstolen har det framférts tvd visentligt
olika tolkningar av det ovanniimnda villkoret
att anvindandet av annans varumirke skall
vara nddvindigt.

44, Forenade kungarikets regering har fore-
slagit att det ifrdgavarande villkoret skall
anses uppfylit nir omndmnandet av annans
varumirke utgdr ett "effektivt och precist
sitt”? att formedla information angiende
varans anvindningsomréide till dess tdnkbara
forvérvare,

45. Forenade kungarikets regering erinrar i
detta avseende om ait den aktuella bestim-
melsens syfte ér att frimja fii konkurrens och
att en alltfér strikt tolkning av det ovan-

9 — "An efficient and accurate means” i den engelska original-
texten i Forenade kungarikets yttrande,

namnda villkoret skulle leda till att bestdm-
melsens dndamélsenliga verkan &ventyras,

46. For det fall nddvindighetsvillkoret anses
uppfyllt endast i de fall vari det inte &r
méjligt att formedla den information som
forvirvaren av varan behéver for att forstd
dess anvindningsomrade pd nagot annat sitt
in genom att ange annans varumérke, fore-
ligger det enligt Forenade kungarikets upp-
fattning nimligen en risk att den aktuella
bestimmelsen i praktiken aldrig kan vara
tillimplig, I niistan samtliga fall skulle man
nimligen kunna tdnka sig ndgot annat sitt
att ange varans anvéindningsomrade én att
ange annans varumérke, till exempel genom
en bild eller en teknisk varubeskrivning
tillsammans med vilken varan anvinds.

47. Den finska regeringen och kommissio-
nen, vilka #r av samma uppfattning som
Férenade kungarikets regering, anser att det
dr viktigt att ocksd beakta vilka som &r
tinkbara forvirvare av den vara som forsetts
med annans varumirke, Definitionen av vad
som #r "nédvindigt” att upplysa om dr
nidmligen olika beroende p& om varan riktar
sig till slutkonsumenter eller till nérings-
idkare. Endast i det senare fallet kan upplys-
ningar om varans anvindningsomréade pé ett
tillfredsstillande siit limnas genom teknisk
information, utan att det ocksd dr "nédvin-
digt” att nimna tredje mans varumirke, For
den genomsnittlige konsumenten ir det
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emellertid svdrare att forstd varans
anvindningsomridde om inte varumérket
anges, sivida det inte finns allmént bekanta
tekniska standarder med vilkas hjilp ocksa
dessa konsumenter pé ett tillfredsstillande
sitt kan forstd den aktuella varans anvind-
ningsomrdde. Under férhandlingen har
framkommit att detta kan vara fallet i friga
om bildick, for vilka det finns enkla instruk-
tionsmanualer vari foérklaras fér den ténk-
bare forvirvaren vilka modeller som passar
till vederborandes bil.

48. Gillette, vars uppfattning &r den rakt
motsatta, gor gillande en strikt och helt och
hallet ekonomisk tolkning av det aktuella
villkoret. Enligt Gillettes uppfattning kan
nimligen anvindandet av annans varumaérke
anses "nodvindigt” endast om det utgér den
enda mdjligheten fér den som anvinder
varumiirket att marknadsfora den egna varan
under ekonomiskt godtagbara former.

49. Med tillimpning av denna tolkning pa
det aktuella malet menar Gillette att anvind-
ningsomradet fér LA:s rakblad inte enbart
bestar av Gillettes handtag, utan éven av LA:
s egna handtag, samt, vilket framkommit
under foérhandlingen, ocksd av handtag av
andra mirken. Foljden hdrav &r enligt
Gillettes uppfattning att LA:s rakblad skulle
kunna ha marknadstillgdng och kunna mark-
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nadsforas under godtagbara former dven om
det inte framgick av forpackningarna att
rakbladen éven kan anviindas i kombination
med Gillettes handtag.

50. Det vore annorlunda om inget
anvindningsomrade for LA:s rakblad kunde
anges utan omndmnande av de aktuella
varumirkena, eftersom det i sadant fall inte
skulle finnas nigon efterfragan pé de ifraga-
varande rakbladen och varje majlighet att
verka under ekonomiskt godtagbara former
ddrigenom ocksé skulle vara utesluten. Gil-
lette betonar emellertid att sa inte &r fallet i
det aktuella mélet eftersom LA ocksa till-
verkar handtag. Pa grund hirav skulle ett
forbud att nimna Gillettes varumérken pé
férpackningarna inte innebidra att detta
bolags rakblad fullstindigt utestédngs fran
marknaden.

51. Enligt min mening &r det tydligt att
Gillettes uppfattning framstir som mer i
enlighet med ordalydelsen av artikel 6.1 c i
direktivet. I bestimmelsen talas inte om
effektivitet” utan om att det skall vara
"nédvindigt” att anvinda tredje mans varu-
mirke och det #r sjdlvklart att dessa bada
termer inte 4r synonyma.

52. Det faktum att det foreligger en skillnad
mellan den ndmnda bestimmelsens slutliga
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lydelse och den lydelse som kommissionen
foreslog talar dven for denna uppfattning, *° 1
den lydelse som kommissionen foreslog
foreskrevs nimligen att det var tillatet for
tredje man att anvinda annans varumérke
"med syfte att dirigenom ange anviindnings—
omradet for tillbehor och reservdelar”.' I
den slutliga versionen stadgas det som
framgatt diremot, i mer stringenta ordalag,
att sidan anviindning #r tilliten "om det 4r
nédviindigt for att ange en varas eller tjénsts
avsedda #ndamal...”.

53. Sedan detta sagts maste vi fraga oss om
det &r riktigt att undersékningen endast skall
utgdras av en spraklig analys av en enstaka
del av den ifrigavarande bestimmelsen, eller
om vi inte pd ett mer heltickande sdtt bor
underséka bestimmelsens innebord, réck-
vidd och syften.

54. Mer precist méste vi ocksa friga oss om
varumirkesskyddet, som tveklost dr direkt-
ivets friimsta syfte, skall beddmas enbart med
hinsyn till varumérkesinnehavaren och om
skyddet, pa det sitt Gillette gor géllande,
dirfor endast kan bli foremal for sddana
undantag som ekonomiskt sett #r helt
oundgingliga for att ge andra niringsidkare
méjlighet till effektiv marknadsnérvaro, eller

10 — Artikel 5 ¢, angiven ovan i fotnot 8.
11 — Min kursivering.

om det undantag som trots allt aterfinns i
artikel 6.1 ¢ i direktivet innebédr att dven
andra hidnsyn kan tas.

55. For min del verkar det finnas utrymme i
den ndmnda bestdimmelsen for att dven ta
hinsyn till véirden och intressen som inte
uttryckligen omnidmns i bestimmelsen, men
som det i ett storre sammanhang skulle vara
svart att bortse fran. Detta foljer ocksa av att
domstolen hinvisar till sidana hénsyn i den
rittspraxis som citerats ovan (punkt 29) och
genom vilken det faststills att artikel 6.1 i
direktivet: "syftar till att forena det grund-
laggande intresset av varumirkesskydd med
det grundliggande intresset av fri rorlighet
fér varor och frihet att tillhandahalla tjinster
inom den gemensamma marknaden pa ett
sddant sitt att varumirkesritten kan upp-
ritthalla sin funktion som ett visentligt
inslag i det system med sund konkurrens
som fordraget syftar till att infora och
uppritthalla”.

56. Sdsom domstolen betonar ir det alltsd
hir fraga om att forena tva skilda sakintres-
sen, vilka emellertid bada har som syfte att
uppritthélla ett system med sund konkur-
rens och dérigenom slutligen konsumenter-
nas ritt att vilja mellan flera likvirdiga varor.
Direktivets syfte médste dérfor med andra ord,
forutom skyddet for varumirkesinnehava-
rens ekonomiska intressen, ocksd vara att
sikerstilla konsumenternas valméjlighet.
Detta innebdr inte endast att varans
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ursprung garanteras, utan dven att konsu-
menterna till fullo kommer i atnjutande av
de fordelar som foljer av konkurrensen
mellan varor som kan tiligodose samma
behov. ‘

57. Om nu de intressen som star pd spel
forenas tack vare undantaget i artikel 6.1 i
direktivet, och eftersom bestimmelsens syfte
enligt domstolen &r att férena samtliga dessa
intressen, foljer hdrav att en siddan mer
fullstindig analys av den ifrdgavarande
bestdimmelsen, till vilken jag hénvisat ovan,
inte kan begrdnsas till textuella argument
hérledda fran en del av bestimmelsen i syfte
att framhéva ett av dessa intressen och
utesluta betydelsen av de 6vriga.

58. En viktig vigledning vad giller kravet att
beakta och om mojligt férena de olika
skyddsintressen som #r i fraga foljer iterigen
av gemenskapens rittspraxis och sirskilt frin
domen i det vilbekanta BMW-malet.'? I
detta mal férenade domstolen just skyddet
fér varumirkesinnehavaren med konsu-
mentskyddsintresset ocksd med hénsyn till
en mer omfattande konkurrens och till att
konsumenterna skall tillforsdkras heltdck-
ande information. \

12 — Dom av den 23 februari 1999 i mal C-63/97, BMW (REG
1999, s, 1-905).
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59. I det nimnda malet utforde innehavaren
av en bilverkstad, som inte var knuten till
BMW:s nitverk av auktoriserade &terforsil-

- jare, reparationer av BMW-bilar och angav i

sina reklamannonser att han var "specialist
pd BMW”. BMW gjorde gillande att verk-
stadsinnehavaren inte kunde &beropa undan-
taget i artikel 6.1 ¢ i direktivet for att forsvara
detta agerande, vilket dérfor utgjorde ett
intrdng i BMW:s ensamritt. BMW menade
némligen att — eftersom niringsidkaren,
savitt gillde verksamhetens ekonomiska livs-
kraft, effektivt kunde erbjuda reparations-
tjinster utan att ndmna nagot sirskilt
bilméirke (och siledes heller inget varu-
mirke) — omn#mnandet av varumirket
BMW inte uppfyllde nédvéndighetsvillkoret
i den aktuella bestimmelsen.

60. Denna tolkning av det ifrdgavarande
villkoret, som inte tycks skilja sig fran
Gillettes tolkning i detta mal, verkar inte ha
vunnit domstolens gillande. I stéllet for att
hinvisa till den ekonomiska livskraften i
verkstadsinnehavarens - niringsverksamhet,
for det fall vederbérande inte hdnvisat till
varumiirket BMW, har domstolen ndmligen
uteslutande beaktat huruvida det var néd-
vindigt att ge verkstadsinnehavarens tink-
bara kunder en si fullstindig information
som mojligt.

61. Domstolen anforde forst och frimst att
"varumirket [BMW] i detta fall [anvédndes]
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for att ange vilka produkter som [var]
foremal for en tillhandahallen tjinst. Dom-
stolen fastsl{og] vidare att det [var] nédvéin-
digt att anvéinda varumirket i fraga for att
ange dndamalet med tjinsten.” Den tillade
sedan att "om en oberoende ndringsidkare
utfér underhdll och reparationer av BMW-
bilar kan han inte meddela sina kunder detta
utan att anvinda varumérket BMW”. '3

62, Hirigenom godtog domstolen den upp-
fattning som framgar av generaladvokaten
Jacobs forslag till avgérande i samma mal ',
vari denne understrék att problemet i det
malet i huvudsak var om en néringsidkare
under ovannimnda omstindigheter hade
"ritt att beskriva de erbjudna tjinsternas
karaktir” *°. Generaladvokaten ansig till och
med att: "[a]tt lata varumirkesinnehavaren
motsitta sig sidan anvindning av mirket
vore ... ett oskiligt ingrepp i nédringsidkarens
frihet”, 1

63. For min del verkar den tolkning av det
undersokta villkoret som foljer av nimnda

13 — Se domen i milet BMW (ovan fotnot 12), punkterna 59 och
60,

14 — Generaladvokaten Jacobs, som ansdg att pastiendet att
reparatéren skulle kunna erbjuda underhdlls- och repara-
tionstjinster for bilar utan att behdva nimna nigot sirskilt
bilmirke var "orealistiskt”, gjorde i sitt forslag till avgorande,
vilket foredrogs den 2 april 1998, gillande att "om [han]
faktiskt specialiserar sig pd underhdll och reparationer av
BMW-bilar, [det #r] svirt att se hur han ph ett effektivt sitt
skulle kunna meddela sina kunder detta utan att anvinda
miirket BMW” (punkt 54).

15 ~ Se forslag till avgérande i milet BMW (ovan fotnot 12),
punkt 54.

16 — Ibidem, punkt 55.

rittspraxis vara mindre strikt n vad som
hivdas av Gillette. Villkoret forefaller i sjilva
verket uppfyllt redan om anvéndandet av
annans varumirke dr det enda effektiva sétt
pa vilket den tdnkbare képaren kan fa ett
storre antal varor att viilja mellan.

64. Om LA:s rakbladsférpackningar inte
forsetts med Gillettes varumiirke, skulle en
sddan tolkning i férevarande mél innebéra
att konsumenterna inte hade majlighet att fa
information om den kompatibilitet som
objektivt sitt rdder mellan dessa varor och
Gillettes handtag. Detta skulle i sin tur
innebéra att konsumenterna miste en upp-
lysning som kan vara anvéndbar i samband
med deras affirsmissiga val, Om anvindan-
det av Gillettes varumirke vore det enda sitt
pa vilket konsumenterna kunde bibringas
denna information, méste ett sddant anvin-
dande foljaktligen anses "nédvindigt” i den
mening som avses i direktivet.

65. Det skulle naturligtvis ankomma pa den
nationella domstolen att avgora denna friga
och siledes att bedéma om det finns andra
effektiva sitt for de tinkbara kdparna att fa
information om mojligheten att anviinda
dessa rakblad tillsammans med Gillettes
handtag #n genom att Gillettes varumérke
anges pd LA:s rakbladsférpackningar. Det
skulle exempelvis inte vara nddvindigt att
nimna Gillettes varumérken om det fanns
for konsumenterna vilkiinda tekniska stan-
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darder som liter konsumenterna forstd att
handtagen och rakbladen kan anvindas till-
sammans (sdsom i det ovannimnda fallet
med bildicken).

66. Efter att ha klarlagt detta, mdste jag
medge att den nyssndmnda lésningen, som
jag trots allt foredrar, forutom att den inte
innebdr att samiliga de allmiénna invind-
ningar (alltfér férsimrat skydd f6r varumir-
kesinnehavaren) som framforts av Gillette
undanrdjs, i vart fall limnar stora osiker-
hetsmarginaler i fraga om tillimpningen.
Enligt min mening blir det emellertid svart
att komma undan detta om man fortsétter
att 16sgora nédvindighetsprovningen fran de
andra krav som féreskrivs i artikel 6.1 och
dérmed, som jag redan angett, inskrinker
denna provning till en spriklig diskussion
om den aktuella delen av bestimmelsen.

67. Det ér ddremot annorlunda om man tar
hénsyn till att detta prov inte avser hela den
undersokta bestimmelsen, utan giller och &r
tétt knuten till ett precist villkor avseende det
nddvindiga i att varumirket anges (det vill
sdga iakttagandet av god affirssed). Det
forhallande att tolkningen av detta kriterium
dr foremal for en separat tolkningsfraga
innebdr med andra ord inte att diskussionen
skall drivas sa langt att man forlorar ur sikte
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den direkta linken mellan bestdmmelsens
olika delar som, just av denna anledning,
tenderar att péverka tolkningen av respektive

del.

68. Nodvindighetsprévningen dr oundvikli-
gen forenad med en viss osidkerhetsmarginal,
vilken, som jag redan framhallit, kan &ver-
bryggas genom att man undersoker de sitt
pé vilket varumirket fir och kan anvindas
enligt artikel 6.1 i direktivet. Hérigenom
stillas éven den berittigade oron for att en
mindre strikt tolkning av nddvindighets-
villkoret skulle innebira att varumérkesskyd-
det dventyras.

69. Ju mer stringent undersdkningen av
niamnda kriterier ar, desto enklare dr det att
acceptera en sddan tolkning. Samtidigt 4r det
just genom en sddan mer konkret undersok-
ning som man bitire kan beddéma den
faktiska "nédvindigheten” av att anvinda
varumirket och samtidigt undanréja den
abstrakta tveksamhet som alltid kan finnas
hérvidlag.

70. Vid ndrmare pdseende har domstolen
for ovrigt, vad den hir undersokta fragan
betréffar, inte tillimpat separata pd varandra
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foljande prov och dirfor alltsd inte heller
forst "uppmiitt” graden av "nédvindighet” att
anvinda annans varumirke for att sedan
avgdra om sidant anvindande verensstim-
mer med "god affirssed”. I stillet har dom-
stolen gjort en helhetsbedémning, som,
enligt min bedémning, mindre tar sikte pa
definitionen av begreppet "nédvindighet”
och mer pa iakttagandet av god affirssed, i
den mén denna dr avgérande for att undvika
forvixling i fraga om varans ursprung och
siledes ocksa i fraga om skyddet for varu-
mirkesinnehavaren. 7

71. Det dr siledes enbart med hinsyn till
ovanstiende preciseringar som jag foreslar
att domstolen besvarar den tredje tolknings-
fragan sa att det dr nédvindigt att anvinda
anpnans varumirke for att ange en varas
avsedda dndamal nér detta anvdndande &r
det enda sittet att ge konsumenterna full-
stindig information om varans mdjliga
anvindningsomraden.

Den fjdrde tolkningsfidgan

72. Vi skall nu underséka den fjirde tolk-
ningsfrigan som den hénskjutande dom-

17 — Se domen i milet BMW (ovan fotnot 12), punkt 61, och
dirtilt hérande forslag till avgorande, punkterna 55 och 56,

stolen har stillt for att domstolen skall uttala
sig om tolkningen av begreppet “god affdrs-
sed”, som tredje man enligt artikel 6.1 i
direktiv 89/104 skall iaktta for att fa anvinda
annans varumirke.

73. I detta avseende vill jag erinra om att
enligt fast rédttspraxis giller foljande: "[v]ill-
koret att varumirket skall anviindas i
enlighet med god affirssed innebdr ... en
lojalitetsplikt gentemot varumirkesinneha-
varens berittigade intressen”. Med tanke pa
att denna plikt inte ges nigon exakt defini-
tion i direktiv 89/104, maste vi emellertid
ocksd bestimma vilken omfattning plikten
har, 18

74. Det verkar som om omfatiningen av
denna plikt kan bestimmas med hjilp av
relevant rittspraxis fran domstolen. Dom-
stolen har ndmligen klarlagt att tredje man
inte har ritt att anviinda annans varumirke
"pé ett sddant sitt att det kan forefalla som
om det foreligger ett ekonomiskt samband
mellan det tredje foretaget och varumirke-
sinnehavaren, och sirskilt att ... det fére-
ligger ett sérskilt samband mellan de tva
foretagen”, > Domstolen har dessutom pape-
kat att det inte &r tilldtet att det foretag som

18 — Sc domen i milet BMW (ovan fotnot 12), punkt 61, och
domen i méilet Gerolsteiner Brunnen (ovan fotnot 7),
punkt 24.

19 — Se domen i mélet BMW (ovan fotnot 12), punkt 64,
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nédmner annans varumirke “drar otillborlig
fordel av varumirkets sirskiliningsformaga
eller renommé”. Sadana foérdelar dr férbjudna
i synnerhet nir de foljer av att de téinkbara
koparna getts intryck av att det finns ett
samband mellan varumérkesinnehavaren
och det foretag som tillverkat varan. 2

75. Sdsom den hinskjutande domstolen,
Forenade kungarikets regering och kommis-
sionen har papekat kan man utdver denna
rittspraxis ocksd hdmta anvéindbar tolk-
ningshjilp i gemenskapsbestimmelserna
angdende vilseledande reklam, i synnerhet i
direktiv 84/450 om vilseledande reklam i
dess @ndrade lydelse enligt direktiv 97/55,

enligt vilket det férstnimnda dven omfattar

jaimforande reklam.

76. Av skilen tretton till femton i det senare
direktivet foljer ndmligen att varumérkesin-
nehavarens ensamrédtt enligt artikel 5 i
. direktiv 89/104 inte &sidosdtts om tredje
man vid anvindandet av varumérket upp-
fyller de villkor som stadgas i direktiv 97/55.

20 — Se domen i malet BMW (ovan fotnot 12), punkterna 52 och
53. Det skall dock nidmnas att det resonemang som fordes dér
gillde artikel 7.2 i direktiv 89/104. I punkterna 62 och 63 har
domstolen dock slagit fast att samma Gverviganden giller
dven i friga om artikel 6.1.
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77. Hirav foljer att om den information som
dverfors genom att varumérket anvinds &r
tilliten i den mening som avses i bestdimmel-
serna angdende vilseledande reklam, skall det
ocksd anses att “god affirssed” enligt arti-
kel 6.1 i direktiv 89/104 har iakttagits.

78. De krav som stills i artikel 3 a i
direktiv 84/450 i éndrad lydelse (och som
inforts genom artikel 1.4 i direktiv 97/55) for
att jamférande reklam skall vara tilldten (och
som i huvudsak dr relevanta i forevarande
mal) skiljer sig i stort sett inte frén de krav
som framgir av domstolens ovannimnda
rittspraxis. Detta innebdr alltsd att den
jimférande reklamen inte far medfora for-
vixling pd marknaden mellan annonsérens
och en konkurrents varumirken (d) och
heller inte dra otillborlig foérdel av en
konkurrents varumérkes renommé (g).

79. Det framgér siledes av ovannimnda
rittspraxis och av bestdmmelserna i
direktiv 84/450 i dndrad lydelse att anvén-
dande av annans varumirke naturligtvis dr
otillitet om det sker pé sddant sitt att de
tinkbara foérvirvarna dirigenom riskerar att
forvixla varans ursprung. I synnerhet ér det
forbjudet att forleda de tinkbara forvirvarna
till att tro att varan dr hinforlig till
varumirkesinnehavaren och att den dérfor
skulle ha samma kvalitet som de varor som
faktiskt tillverkats av denne.
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80. Den finska regeringen och Forenade
kungarikets regering har emellertid invint
att, nir ett foretag f6rser den egna varan med
annans varumirke, avsikten hédrmed inte
nédvindigtvis behdver vara att ge sken av
att de egna varorna dr av samma kvalitet som
varumirkesinnehavarens. Domstolen accep-
terade i BMW-malet i huvudsak att det ar
tillitet fér en niringsidkare att anvinda
annans varumérke for att detta “ger hans

egen verksamhet en aura av kvalitet”. 2!

81. Sasom papekats ovan (punkt 59) gillde
emellertid det nimnda mélet, savitt dr av
betydelse for det forevarande, reparationer av
BMW-bilar, Néringsidkarens verksamhet tog
siledes sikte pd varor som lagenligt bar
varumirket BMW. Den “aura av kvalitet”
som niringsidkaren hirleder fran féremalet
for verksamheten ansigs inte otillaten efter-
som den aterspeglade det faktum att veder-
bérande var i stand att arbeta med varor vars
kvalitet garanterades genom att de bar
varumérket BMW.

82. I det forevarande mélet utgdr déremot
LA:s tillverkning av rakblad en verksamhet
som redan #r avslutad vid &verforingen av
informationen om att rakbladen kan anvin-
das tillsammans med Gillettes handtag. Det
forhéllandet att de bada varorna kan anvén-
das tillsammans bor foljaktligen inte inverka
pa konsumenternas bedémning av kvaliteten

21 — Se domen i milet BMW (ovan fotnot 12), punkt 53.

pa LA:s rakblad. For det fall férekomsten av
Gillettes varumirke forleder konsumenterna
till att tro att kvaliteten hos de bada
rakbladen #dr densamma, innebiir detta dir-
emot att god affirssed inte iakttagits.

83. Den nationella domstolen har sledes att
bedéma om anvindandet av Gillettes varu-
mirken p& LA:s rakbladsférpackningar
enbart dr dgnad att ge de tinkbara képarna
information angiende mdjligheten att fista
LA:s rakblad pd Gillettes handtag, eftersom
fastena dr kompatibla, eller om man hirige-
nom dessutom liter forstd att LA:s rakblad
har samma rakegenskaper, och siledes
samma kvalitet, som Gillettes rakblad.

84, Den nationella domstolens undersok-
ning skall siledes besté av "en helhetsbedom-
ning ... med hiinsyn till samtliga relevanta
[omstindigheter]”. ** Det r detta som dom-
stolen krivt vad giller siitten att bedéma
forvixlingsrisken, i syfte att begrinsa rick-
vidden av den ensamritt som tillkommer
varumirkesinnehavaren enligt artikel 5.1 b i
direktiv 89/104. Det &r emellertid oundvikligt
att definitionen av villkoret rérande god

22 — Dom av den 22 juni 2000 i mil C-425/98, Marca Mode (REG
2000, s. -4861), punkt 40.
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affirssed inverkar pa omfattningen av denna
ensamritt och begrinsar denna i mer eller
mindre utstrickning. P4 grund hérav anser
jag att den nationella domstolen dven vid sin
bedémning av detta villkor skall tillimpa det
nyssnamnda kriteriet, 2

85. Pa grundval av vad som anférts i det
foregdende foreslar jag foljaktligen att dom-
stolen besvarar den fjirde tolkningsfragan sa
att en ndringsidkare iakttar "god affirssed”
om vederbdrande vid anvéndande av annans
varumérke inte ger intryck av att det fore-
ligger en handelsforbindelse mellan honom
sjilv och varumirkesinnehavaren och inte
heller drar otillborlig fordel av varumérkets
sdrskiljningsformiga eller renommé. Det
forhallandet att en niringsidkare ocksa siljer
dessa varor och anger annans varumérke pa
dem, innebér inte nodvindigtvis att veder-
bdrande ger sken av att de egna varorna och
varumérkesinnehavarens 4r av samma kva-
litet. Néringsidkarens agerande skall saledes
goras till foremal for en helhetsbedémning
med hinsyn till samtliga relevanta omstin-
digheter.

23 — For 6vriEt har domstolen tillimpat samma synsitt i friga om
undersokningen av huruvida de krav som uppstills i direktiv
84/450 i dndrad lydelse iakitagits, Domstolen har lagt fast att
hirvid "dr det av vikt att hinsyn tas till den allminna
framstillningen i den omtvistade reklamen”, se dom av den
25 oktober 2001 i mél C-112/99, Toshiba Europe (REG 2001,
s, [-7945), punkt 60,

I- 2360

Den femte tolkningsfragan

86. Den hinskjutande domstolen har stillt
den femte tolkningsfragan for att fa klarhet i
huruvida det, for bedémningen av om
anvindandet av varumirket dr tillatet, har
nigon betydelse ait niringsidkaren som
anger annans varumirke pa sin egen vara
#ven marknadsfér en annan vara som den
forstnimnda varan skall anvindas tillsam-
mans med.

87. Denna friga maste for att kunna besva-
ras delas upp i tva delar, varav den ena avser
nédvindighetsvillkoret och den andra iaktta-
gandet av "god afféirssed”, vilka bada under-
sokts i samband med analysen av den tredje
respektive den fjarde tolkningsfragan.

88. Vad giller tolkningsfrigans forsta del,
maste jag sdga att om man accepterar
Gillettes ekonomiska syn pa nédvindighets-
villkoret, skulle det, eftersom LA utover
rakbladen #ven siljer handtag med vilka
rakbladen kan anvindas, kunna ifrdgasittas
huruvida villkoret #r uppfylit. Aven utan att
Gillettes varumirken omnimns skulle det
nimligen finnas en efterfrigan pa LA:s
rakblad, frin dem som innehar LA:s handtag.
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89. Eftersom jag av ovan angivna skil
kommit till slutsatsen att nédvindighets-
villkoret &r uppfyllt om anvindandet av
annans varumirke med avseende pa en vara
utgér det enda sitt pa vilket konsumenterna
kan ges fullstindig information om den
aktuella varans mojliga anvindningsomra-
den, kan bedémningen av huruvida anvén-
dandet av varumirket ér tilldtet inte paverkas
av det férhallandet att tredje man dven siljer
en vara som utgor ett av dessa anvindnings-
omraden.

90. Vad vidare géller den del av fragan som
avser god affirssed, vill jag endast, liksom
Foérenade kungariket, Finland och kommis-
sionen, papeka att det som framgér av den

V — Forslag till avgorande

aktuella tolkningsfrigan endast &r en av de
omstindigheter, dven om den &r viktig, som
den nationella domstolen skall ta hinsyn till
vid bedémningen av om god affirssed iakttas
nir tredje man anvinder varumirket.

91, Jag foreslar foljaktligen att femte tolk-
ningsfrgan besvaras s att det forhallandet,
att en ndringsidkare som anvinder annans
varumirke p sin egen vara ocksd marknads-
for en annan vara som den forstnimnda
varan dr avsedd att anvdndas tillsammans
med, utgér en viktig omstindighet for
bedémningen av om anvindandet av varu-
mirket dr tillitet, men innebdr inte att
kriterierna fér bedémningen &ndras.

92. Mot bakgrund av ovanstiende foreslar jag att domstolen besvarar Korkein

oikeus tolkningsfragor enligt foljande:

1) 1 fraga om tillimpningen av artikel 6.1 c i radets forsta direktiv 89/104/EEG av
den 21 december 1988 om tillnirmningen av medlemsstaternas varumairkes-
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lagar ricker det att faststélla huruvida det dr nddvindigt att ange annans
varumirke for att ange det avsedda dndamalet med en vara (eller tjinst) och
huruvida detta ger upphov till forvéxlingsrisk i fraga om dess ursprung.
Bedomningen av om det ir tillitet att anvinda annans varumérke &r hérvid

" densamma, oavsett om det dr fraga om en huvudvara, ett tillbehor eller en

reservdel.

Det dr nodvindigt att anvinda annans varumérke for att ange en varas avsedda
dndamél ndr detta anvindande dr det enda sittet att ge konsumenterna
fullstindig information om varans mdjliga anvéindningsomraden.

En niringsidkare iakttar "god affirssed” om vederbérande vid anvindande av
annans varumirke inte ger intryck av att det foreligger en handelsforbindelse
mellan honom sjilv och varumirkesinnehavaren och inte heller drar otillborlig
fordel av varumérkets sérskiljningsformaga eller renommé. Det forhéllandet att
en néringsidkare ocksa siljer dessa varor och anger annans varumirke pa dem
innebdr inte nodvindigtvis att vederborande ger sken av att de egna varorna och
varumérkesinnehavarens dr av samma kvalitet. Néringsidkarens agerande skall
siledes goras till foremél for en helhetsbedomnlng med hénsyn till samtliga
relevanta omstédndigheter.

Det forhallandet, att en néringsidkare som anvénder annans varumérke pa sin
egen vara ocksd marknadsfor en annan vara som den forstnimnda varan ar
avsedd att anvindas tillsammans med, utgor en viktig omstdndighet for
bedémningen av om anvindandet av varumdérket ér tillatet, men innebér inte att
kriterierna fér bedémningen dndras.”

I-2362



