SIEMENS

DOMSTOLENS DOM (forsta avdelningen)
den 23 februari 2006

I mal C-59/05,

angéende en begiran om férhandsavgorande enligt artikel 234 EG, som framstillts
av Bundesgerichtshof (Tyskland), genom beslut av den 2 december 2004 som inkom
till domstolen den 10 februari 2005, i malet mellan

Siemens AG

och

VIPA Gesellschaft fiir Visualisierung und Prozeflautomatisierung mbH,

meddelar

DOMSTOLEN (forsta avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden P. Jann samt domarna J.N. Cunha Rodrigues
(referent), K. Lenaerts, M. Ilesi¢ och E. Levits,

* Rattegangssprak: tyska.
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generaladvokat: A. Tizzano,

justitiesekreterare: R. Grass,

efter det skriftliga forfarandet,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Siemens AG, genom S. Jackermeier, Rechtsanwalt och D. Laufhiitte, Patentan-
walt,

— VIPA Gesellschaft fiir Visualisierung und ProzefSautomatisierung mbH, genom
A. Osterloh, och E. Osterloh, Rechtsanwiilte,

— Republiken Polen, genom T. Nowakowski, i egenskap av ombud,

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom A, Aresu och F. Hoffmeister,
bada i egenskap av ombud,

med hédnsyn till beslutet, efter att ha hort generaladvokaten, att avgéra mélet utan
forslag till avgorande,
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foljande

Dom

Begiran om forhandsavgérande avser tolkningen av artikel 3a.1 g i radets
direktiv 84/450/EEG av den 10 september 1984 om tillndrmning av medlems-
staternas lagar och andra forfattningar om vilseledande reklam (EGT L 250, s. 17;
svensk specialutgdva, omrade 15, volym 4, s. 211), i dess lydelse enligt Europa-
parlamentets och radets direktiv 97/55/EG av den 6 oktober 1997 (EGT L 290, s. 18)
(nedan kallat direktiv 84/450).

Begiiran har framstillts i ett mal mellan bolaget Siemens AG (nedan kallat Siemens)
och bolaget VIPA Gesellschaft fiir Visualisierung und Prozeflautomatisierung
(nedan kallat VIPA) och avser VIPA:s reklam for tillbehor som dr kompatibla med
de styrsystem som tillverkas och saluférs av Siemens.

Tillimpliga bestimmelser

De gemenskapsrdtisliga bestimmelserna

Enligt artikel 2.2 a i direktiv 84/450 skall med jamférande reklam i detta direktiv
avses "all reklam som uttryckligen eller indirekt pekar ut en konkurrent eller varor
eller tjanster som tillhandahélls av en konkurrent”.
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I artikel 3a.1 i direktiv 84/450 foreskrivs foljande:

"Jamforande reklam skall, savitt avser sjilva jamforelsen, vara tilliten under
forutsdttning att

c) den pa ett objektivt sitt jamfor en eller flera visentliga, relevanta, kontrollerbara
och utmirkande egenskaper hos dessa varor och tjdnster, vilket dven kan
inbegripa priset,

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

Skélen 2, 14 och 15 till direktiv 97/55 har foljande lydelse :

”2. Den inre marknadens fullbordan kommer att medféra alltfler urvalsmdjligheter.
Konsumenterna kan och maste pa bésta sétt utnyttja den inre marknaden och
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reklamen ér ett betydelsefullt sitt att frambringa verkliga avsdttningsmdjligheter
i hela gemenskapen for alla varor och tjinster. De grundliggande bestimmel-
serna om utformningen av och innehdllet i jimférande reklam bor vara
enhetliga och forutsittningarna for anvindning av jamforande reklam i
medlemsstaterna bor harmoniseras. Om dessa villkor uppfylls kommer det att
bli littare att pa ett objektivt sitt visa fordelarna med olika jiamforbara
produkter. Jimforande reklam kan ocksé till konsumentens fordel stimulera
konkurrensen mellan leverantdren av varor och tjinster.

For att jamforande reklam skall vara verkningsfull kan det emellertid vara
absolut nodvindigt att peka ut en konkurrents varor eller tjénster genom att
hidnvisa till ett varumirke eller ett firmanamn som tillhér konkurrenten.

En siddan anvindning av en annans varumérke, firmanamn eller andra
sirskiljande mirken utgor inte nigot intrdng i ensamritten i fall da villkoren i
detta direktiv &r uppfyllda eftersom det avsedda syftet endast dr att sdrskilja dem
och ddrigenom framhéva skillnader pa ett objektivt sétt.”

Den nationella lagstifiningen

16§ ilag om illojal konkurrens av den 7 juni 1909 (Gesetz gegen den unlauteren
Wettbewerb, nedan kallad UWG) foreskrivs bland annat foljande:
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”(1) Med jamfoérande reklam skall forstds all reklam som uttryckligen eller indirekt
pekar ut en konkurrent eller varor eller tjdnster som tillhandahalls av en
konkurrent.

(2) Jémforande reklam é&r otillborlig... om jaimforelsen

4. drar otillborlig fordel eller ér till forfang for en konkurrents andra kidnneteckens
renommeé... .”

Malet vid den nationella domstolen och tolkningsfragorna

Siemens tillverkar och salufér bland annat programmerbara styrsystem under
beteckningen Siematic. Siemens har sedan ar 1983 infért ett system med
bestillningsnummer som bestar av flera versaler och siffror fér styrsystem och
sammansittningar av integrerbara tillbehor.

VIPA tillverkar och salufér likasa tillbehér som dr kompatibla med SIMATIC-
styrsystemen och anvinder sedan &r 1988 bestdllningsnummer som &r néstan
identiska med dem som Siemens anvinder. De forsta tecknen i Siemens bestill-
ningsnummer, exempelvis 6ES5 eller 6ES7, har nidmligen bytts ut mot initialerna i
foretagsnamnet, VIPA, varefter kdrnan i bestdllningsnumren for Siemens original-
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produkter anges. Kédrnan i bestdllningsnumren hénvisar till den berérda produktens
egenskaper och till hur den anvénds i olika sammansittningar, eftersom bestill-
ningsnumret maste anges for att styrsystemet skall fungera.

VIPA salufér dven tillbehdr som &r hénférliga till den av Siemens originalprodukter
som har bestillningsnumret 6ES5 928-3UB21 under bestillningsnumret VIPA 928-
3UB21. VIPA anvinder bestéllningsnumret pa sina produkter och i sin katalog och
anger hdrvid f6ljande: ”"Vinligen ta reda pa bestillningsnumret fér det minne ni
behdver i handboken till er utrustning eller ring oss! Bestillningsnumren motsvarar
de nummer som anvinds for Siemens dataminnen.”

Siemens vickte talan mot VIPA och hidvdade att VIPA otillborligt snyltade pa
Siemens produkters renommé. Den nationella domstolen i forsta instans bifoll
Siemens yrkanden. Domen upphivdes efter overklagande. Siemens har dérefter

overklagat till Bundesgerichtshof och yrkat att bolagets ursprungliga talan skall
bifallas.

Bundesgerichtshof ansag att en tolkning av direktiv 84/450 var nédvéndig for att
kunna doma i malet och beslutade déirfor att vilandeforklara malet och att stilla
foljande tolkningsfragor till domstolen:

”1) Dras en otillborlig fordel av en konkurrents andra kinneteckens renommé, i
den mening som avses i 3a.l g i direktiv 84/450/EEG, nir annonséren i
huvudsak identiskt har Gvertagit kérnan i konkurrentens kénnetecken (i detta
fall ett bestéllningsnummersystem), som dr vilkdnt bland specialister, och
anvédnder sig av detta identiska kidnnetecken i sin reklam?
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2) Ar den fordel som detta identiska kdnnetecken innebir fér annonsdren samt for
konsumenterna en avgbrande faktor vid bedomningen av om renommésnylt-
ningen ér otillborlig i den mening som avses i artikel 3a.1 g i direktiv 84/450/
EG?”

Tolkningsfragorna

Den hinskjutande domstolens syfte med tolkningsfragorna, som skall behandlas
tillsammans nedan, dr att f3 klarhet i huruvida en konkurrerande leverantor drar
otillborlig fordel av det renommé som &r kopplat till ett visst kinnetecken i den
mening som avses i artikel 3a.1 g i direktiv 84/450 genom att anvinda kérnan i en
annan leverantors kidnnetecken i sina kataloger, nimligen ett bestéllningsnummer-
system for produkterna som &r ként hos specialister. Den hénskjutande domstolen
onskar vidare fa klarhet i om den eventuella fordel en sddan anvindning kan
innebéra for konsumenten och annonséren skall beaktas vid denna bedémning.

Enligt artikel 3a.1 g i direktiv 84/450 skall jimforande reklam vara tillaiten under
forutsittning att den inte drar otillborlig fordel av en konkurrents varumirkes,
firmanamns eller andra kinneteckens renommé eller av en konkurrerande produkts
ursprungsbeteckning.

Enligt domstolens rittspraxis skall vid beddmningen av om villkoren i artikel 3a 1 g i
direktiv 84/450 har uppfyllts dnd& skil 15 i direktiv 97/55 beaktas, enligt vilket
anvéndningen av ett varumairke eller ett sirskiljande mérke inte utgér niagot intrang
i rdtten till varumérket d& villkoren i direktiv 84/450 dr uppfyllda, eftersom det
avsedda syftet endast dr att sdrskilja annonsorens produkter och tjinster fran
konkurrentens och ddrigenom framhéva skillnader pa ett objektivt sitt (se dom av
den 25 oktober 2001 i mél C-112/99, Toshiba Europe, REG 2001, s. [-7945,
punkt 53).
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En annonsor kan i detta hinseende inte anses dra otillborlig fordel av renommeéet
hos en konkurrents andra kinnetecken, om en hénvisning till dessa tecken &r en
forutsittning for att en effektiv konkurrens pa marknaden i friga skall kunna
dstadkommas (se domen i det ovanndmnda mélet Toshiba Europe, punkt 54).

Domstolen har for 6vrigt redan funnit att en tredjeman som anvénder ett varumérke
kan dra otillborlig férdel av varumaérket eller orsaka forfang for dess sérskiljnings-
forméga eller renommé, till exempel genom att malgruppen ges en felaktig
uppfattning om forhdllandet mellan annonséren och varumérkesinnehavaren (se
domen i det ovannimnda mélet Toshiba Europe, punkt 55).

Det framgar av hidnskjutandebeslutet att VIPA:s dvertagande av kdrnan i Siemens
bestillningsnummersystem ger allmdnheten intryck av att de tvd berdrda
produkterna har samma tekniska egenskaper. Det dr saledes fragan om en
jaimforelse mellan visentliga, relevanta, kontrollerbara och utméirkande egenskaper
hos produkterna i den mening som avses i artikel 3a.1 c i direktiv 84/450 (domen i
det ovanndmnda malet Toshiba Europe, punkt 56).

Det skall emellertid dven kontrolleras om dvertagandet kan medfora att det etableras
ett samband i medvetandet hos den malgrupp som VIPA:s reklam riktar sig till
mellan tillverkaren av de styrsystem som avses i malet vid den nationella domstolen
och tillbehoren till dem och den konkurrerande leverantéren, si att mélgruppen
overfor det renommé som avser tillverkarens produkter till den konkurrerande
leverantorens produkter.

Det skall inledningsvis konstateras att de berérda produkterna i malet vid den
nationella domstolen &r avsedda f6r en malgrupp bestdende av specialister. Det &r
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siledes mycket mindre troligt att det sker en sammanblandning av Siemens och
VIPA:s produkter 4n om varorna hade varit avsedda for slutkonsumenter (se, for ett
liknande resonemang, domen i det ovanndmnda malet Toshiba Europe, punkt 52).

VIPA anvinder dessutom initialerna i sitt foretagsnamn i forsta delen av
bestéllningsnumret och bolaget anger i sin katalog att dessa nummer motsvarar
de nummer som anvénds for Siemens dataminnen. Detta gor det mojligt att skilja
mellan VIPA och Siemens och medfdr inte att det uppstar felaktiga uppfattningar
vare sig betréffande ursprunget hos VIPA:s produkter eller sambandet mellan de tva
foretagen (se, for ett liknande resonemang, domen i det ovannidmnda mélet Toshiba
Europe, punkt 59).

Det framgér slutligen av de handlingar som ingetts till domstolen att de siffror och
bokstdver som utgdr kirnan i bestdllningsnumret inte bara hinvisar till respektive
produkts egenskaper utan &ven till hur de anvinds i olika sammansittningar. I sjélva
verket forutsitts det att siffrorna och bokstéverna anges i ratt kombination for att
styrsystemet skall fungera.

Domstolen har for det forsta redan faststillt, vad giller de férdelar som ett
évertagande av identiska kénnetecken har for annonséren och for konsumenten, att
jamférande reklam syftar till att ge konsumenterna majlighet att pa bésta sétt kunna
utnyttja den inre marknaden, eftersom reklamen édr ett betydelsefullt sitt att
frambringa verkliga avsdttningsmojligheter i hela gemenskapen for alla varor och
tidnster (se i detta avseende dom av den 8 april 2003 i mal C-44/01, Pippig
Augenoptik, REG 2003, s. 1-3095, punkt 64).

Det framgar dessutom av skal 2 till direktiv 97/55 att den jamférande reklamen &dven
syftar till att 6ka konkurrensen mellan dem som tillhandahaller varor och tjénster,
till gagn for konsumenterna.

I-2158



24

25

26

27

SIEMENS

Hirav foljer att den fordel som den jimforande reklamen innebér f6r konsumenten
ovillkorligen skall beaktas vid beddmningen av om en annonsér har dragit otillbérlig
fordel av en konkurrents varumirkes, firmanamns eller andra kidnneteckens
renommeé.

Det dr ddremot sé att den fordel som annonsoren har av den jaimforande reklamen,
som hur som helst dr ovedersiglig med hinsyn till arten av denna typ av reklam, inte
i sig dr av avgorande betydelse vid beddmningen av om annonsdrens agerande &r
rittsenligt.

Det dr i forevarande fall sd att anvindningen av en annan kérna i bestillnings-
numren for de produkter som saluférs av VIPA och som kan anvindas som
integrerbara tillbehor i Siemens styrsystem skulle kridva att de berérda anvéndarna,
med hjilp av en jimforande forteckning, efterforskade motsvarande bestillnings-
nummer hos Siemens produkter. Detta leder, liksom den hénskjutande domstolen
har konstaterat, till oldgenheter for konsumenten och for VIPA. Det kan foljaktligen
inte uteslutas att detta medfor begrinsningar i konkurrensen pad marknaden for
integrerbara tillbehér till Siemens styrsystem.

Mot bakgrund av vad som har anférts ovan skall artikel 3a.1 g i direktiv 84/450,
under de forutsittningar som giller i malet vid den nationella domstolen, tolkas
salunda att en konkurrerande leverantér som i sina kataloger anvénder kidrnan i en
annan tillverkares kidnnetecken, dir kidnnetecknet dr kint bland specialister, inte
drar otillbérlig fordel av kinnetecknets renommé.
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Rittegangskostnader

Eftersom forfarandet i forhdllande till parterna i malet vid den nationella domstolen
utgor ett led i beredningen av samma mal, ankommer det pd den nationella
domstolen att besluta om rittegingskostnaderna. De kostnader for att avge yttrande
till domstolen som andra dn ndmnda parter har haft dr inte ersdttningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (forsta avdelningen) féljande:

Artikel 3a.1 g i radets direktiv 84/450/EEG av den 10 september 1984 om
tillndrmning av medlemsstaternas lagar och andra forfattningar om vilsele-
dande reklam, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och radets direktiv
97/55/EG av den 6 oktober 1997, skall under de forutsittningar som giller i
malet vid den nationella domstolen tolkas salunda att en konkurrerande
leverantér som i sina kataloger anvinder kirman i en annan tillverkares
kinnetecken, dir kinnetecknet dr kint bland specialister, inte drar otillborlig
fordel av kinnetecknets renommé,

Underskrifter
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