DOM AV DEN 10.4.2008 — MAL C-102/07

DOMSTOLENS DOM (férsta avdelningen)
den 10 april 2008 "

I mél C-102/07,

angdende en begiran om forhandsavgorande enligt artikel 234 EG, framstdlld av
Hoge Raad der Nederlanden (Nederldnderna) genom beslut av den 16 februari 2007,
som inkom till domstolen den 21 februari 2007, i malet

meddelar

adidas AG,

adidas Benelux BV,

mot

Marca Mode CV,

C&A Nederland CV,

H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV,

Vendex KBB Nederland BV,

* Rattegangssprak: nederldndska.
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DOMSTOLEN (forsta avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden P. Jann samt domarna A. Tizzano, A. Borg
Barthet, M. Ile$i¢ (referent) och E. Levits,

generaladvokat: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
justitiesekreterare: forste handlaggaren M. Ferreira,

efter det skriftliga forfarandet och férhandlingen den 6 december 2007,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— adidas AG och adidas Benelux BV, genom G. Vos och A. Quaedvlieg, advocaten,

— Marca Mode CV och Marca CV, genom J. Brinkhof, advocaat,

— H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV, genom G. van Roeyen, advocaat,

— Italiens regering, genom IM. Braguglia, i egenskap av ombud, bitrddd av
S. Fiorentino, avvocato dello Stato,
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— Forenade kungarikets regering, genom C. Gibbs, i egenskap av ombud, bitradd av
M. Edenborough, barrister,

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom W. Wils, i egenskap av ombud,

och efter att den 16 januari 2008 ha hort generaladvokatens forslag till avgorande,

foljande

Dom

Begiran om forhandsavgorande avser tolkningen av radets forsta direktiv 89/104/
EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumaér-
keslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgava, omrade 13, volym 17, s. 178)
(nedan kallat direktivet).

Begiran har framstillts i ett mal mellan 4 ena sidan adidas AG och adidas Benelux BV
och 4 andra sidan Marca Mode CV (nedan kallat Marca Mode), C&A Nederland CV
(nedan kallat C&A), H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV (nedan kallat H&M)
och Vendex KBB Nederland BV (nedan kallat Vendex), angaende omfattningen av
skyddet for adidas AG:s figurmérken i form av tre rénder.
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Tillampliga bestimmelser

I artikel 3 i direktivet, som har rubriken "Registreringshinder eller ogiltighets-
grunder”, foreskrivs foljande i punkt 1:

111.

Foljande tecken och varumirken far inte registreras och om registrering har skett

skall de kunna ogiltigforklaras:

d)

Tecken som inte kan utgora ett varumérke.

Varumirken som saknar sérskiljningsforméga.

Varumaérken som endast bestar av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar
varornas eller tjansternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda anvdndning, virde,
geografiska ursprung, tiden for deras framstillande eller andra egenskaper hos
varorna eller tjdnsterna.

Varumirken som endast bestir av tecken eller upplysningar vilka i det dagliga
sprakbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en
sedvanlig beteckning for varan eller tjénsten.
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e) Tecken som endast bestar av

— en form som f6ljer av varans art, eller

— en form pé en vara som krévs for att uppna ett tekniskt resultat, eller

— en form som ger varan ett betydande vérde.

Artikel 3.3 har foljande lydelse:

"Ett varumirke skall inte végras registrering eller ogiltigforklaras med stod av
punkt 1 b, c eller d, om det fore tidpunkten for registreringsansékan och som en f6ljd
av det bruk som har gjorts av det har forvirvat sirskiljningsformaga. En medlems-
stat kan dessutom besluta att denna bestammelse skall gélla dven da sarskiljningsfor-
maégan har forvirvats efter tidpunkten for registreringsansokan eller tidpunkten for
registreringen.”

I artikel 5 i direktivet, som har rubriken "Réittigheter som ar knutna till ett varu-
maérke”, foreskrivs foljande i punkterna 1 och 2:
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1. Det registrerade varumairket ger innehavaren en ensamritt. Innehavaren har rétt
att forhindra tredje man, som inte har hans tillstand, att i ndringsverksamhet anvéinda

a) tecken som dr identiska med varuméirket med avseende pa de varor och tjénster
som dr identiska med dem for vilka varumairket ar registrerat,

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

2. En medlemsstat kan ocksa besluta att innehavaren skall ha rétt att forhindra tredje
man, som inte har hans tillstand, fran att i ndringsverksamhet anvédnda ett tecken som
ar identiskt med eller liknar varumérket med avseende pé varor och tjinster av annan
art 4n dem for vilka varumaérket &r registrerat, om detta dr ként i den medlemsstaten
och om anvindningen av tecknet utan skilig anledning drar otillborlig fordel av eller
ar till forfang for varumarkets sarskiljningsférmaga eller renommé.”

I artikel 6 i direktivet, som har rubriken "Begrdnsningar av ett varumaérkes ratts-
verkan”, foreskrivs foljande i punkt 1:

"Varumirket ger inte innehavaren ratt att forhindra tredje man att i néringsverk-
samhet anvédnda
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a) sitt eget namn eller adress,

b) uppgifter om varornas eller tjinsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda
dndamal, virde, geografiska ursprung, tidpunkten for framstillandet eller andra
egenskaper,

c) varumirket om det dr nodvéindigt for att ange en varas eller tjansts avsedda
andamal, sarskilt som tillbehor eller reservdel, forutsatt att tredje man handlar i
enlighet med god afférssed.”

I artikel 12 i direktivet, som har rubriken "Grunder fér upphdvande”, foreskrivs
foljande i punkt 2:

"Ett varumairke skall ... kunna bli foremal for upphévande om det, efter den dag da
det registrerades,

a) som ett resultat av innehavarens verksambhet eller passivitet, har blivit en allmin
beteckning i handeln for en vara eller tjénst for vilke[n] det &r registrerat,
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Tvisten i malet vid den nationella domstolen och tolkningsfragorna

Bolaget adidas AG &r innehavare av figurmérken bestaende av tre vertikala och paral-
lella lika breda rdnder som loper lings med sidorna pa sport- och fritidsklader och
har en firg som kontrasterar mot plaggets grundfirg.

Adidas AG har beviljat bolaget adidas Benelux BV en exklusiv licens i Benelux.

Marca Mode, C&A, H&M och Vendex &r konkurrerande foretag som salufor
textilvaror.

Efter att ha konstaterat att vissa av konkurrenterna borjat sélja sport- och fritids-
klader forsedda med tva parallella rdnder i en firg som kontrasterade mot plaggens
grundfirg, inledde adidas AG och adidas Benelux BV (nedan gemensamt kallade
adidas) ett interimistiskt forfarande vid Rechtbank te Breda mot H&M och vickte
talan mot Marca Mode och C&A, med yrkande om att foretagen skulle forbjudas att
anvinda varje kinnetecken som bestod av det trerandsmotiv som adidas latit regist-
rera eller av motsvarande motiv, sisom det motiv i form av tva parallella rinder som
anvindes av dessa foretag.

Foretagen Marca Mode, C&A, H&M och Vendex yrkade vid Rechtbank te Breda i sin
tur att domstolen skulle faststélla att det stod dem fritt att anvénda tva rainder som
utsmyckning pa sport- och fritidskldder.
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Genom interimistiskt beslut av den 2 oktober 1997 dlade ordféranden for Rechtbank
te Breda H&M att upphora med att i Benelux anvinda kidnnetecknet som bestod av
det trerandsmotiv som adidas latit registrera eller varje annat motsvarande kénne-
tecken, sdsom det av H&M anvinda kannetecknet i form av tva rander.

Genom mellandom av den 13 oktober 1998 slog Rechtbank te Breda fast att det hade
skett ett intrdng i rétten till adidas varumaérken.

Avgorandena av den 2 oktober 1997 och den 13 oktober 1998 6verklagades till
Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch.

Genom dom av den 29 mars 2005 upphdvde Gerechtshof te s-Hertogenbosch avgo-
randena av den 2 oktober 1997 och den 13 oktober 1998 och fann, efter att ha provat
tvisten i sak, att adidas talan skulle ogillas, eftersom det inte skett nagot intrang i
ratten till adidas varumérken, liksom att de yrkanden som framstéllts av Marca
Mode, C&A, H&M och Vendex inte kunde bifallas, eftersom de var alltfor allmént
hallna.

Gerechtshof te 's-Hertogenbosch preciserade att ett sadant trerandsmotiv som adidas
latit registrera har lag ursprunglig sérskiljningsformaga, men att adidas varumérken
har forviarvat en beaktansvird sarskiljningsforméga och blivit vilkdnda till foljd av
adidas marknadsforingsatgarder. Dessa varumérken har foljaktligen ett omfattande
skydd for motivet i form av tre rdnder. Adidas varumérken medfor emellertid inte
nagot skydd mot anvindning av motiv i form av tva rénder, eftersom rander och
enkla randmotiv i princip dr kidnnetecken som ska hallas tillgéngliga och saledes inte
kan omfattas av ensamritt.
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Adidas 6verklagade domen vid Hoge Raad der Nederlanden, och gjorde dérvid
gillande att systematiken bakom det regelverk som inréttats genom direktivet
medfor att frihallningsbehovet enbart ska beaktas vid tillimpningen av bestimmel-
serna om registreringshinder och ogiltighetsgrunder i artikel 3 i direktivet.

Mot denna bakgrund beslutade Hoge Raad der Nederlanden att vilandeforklara
malet och stilla féljande tolkningsfragor till domstolen:

”1) Ska allménintresset av att inte otillborligen begrinsa tillgdngen till vissa kdnne-

tecken for andra aktorer som utbjuder de berorda varorna eller tjansterna (Frei-
haltebediirfnis) beaktas vid bedomningen av omfattningen av skyddet for ett
varumérke som utgoérs antingen av ett kdnnetecken som saknar ursprunglig
sdrskiljningsforméga eller av en sddan angivelse som avses i artikel 3.1 c i direk-
tivet, men som har forvérvat sérskiljningsformaga till f6ljd av anvédndning (inbur-
gering) och registrerats?

Om svaret pa fraga 1 ér jakande, har det ndgon betydelse om den aktuella omsétt-
ningskretsen betraktar kdnnetecknen i fraga — som ska héllas tillgdngliga — som
kénnetecken for att sérskilja vissa varor eller om den betraktar dem som ren
utsmyckning av varan?

Om svaret pa fraga 1 ar jakande, har det vidare nadgon betydelse om det kénne-
tecken avseende vilket varumirkesinnehavaren har vickt talan saknar sadan
sdrskiljningsforméga som avses i artikel 3.1 b i direktivet eller om det utgors av en
sadan angivelse som avses i artikel 3.1 c i direktivet?”
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Provning av tolkningsfragorna

Den hinskjutande domstolen har stillt fragorna, vilka ska provas tillsammans, for
att fa klarhet i i vilken omfattning allménintresset att inte otillborligen begrénsa till-
gangen till vissa kdnnetecken ska beaktas, vid bedomningen av omfattningen av en
varumérkesinnehavares ensamrétt.

Niamnda domstol har framstéllt sin begdran med tanke pa det trerandsmotiv som
adidas latit registrera, och som har forvérvat sirskiljningsférmaga till f6ljd av anvéand-
ning. Den vill sérskilt fa klarhet i huruvida, néir tredje man anvénder kdnnetecken
som dr identiska med eller liknar det berérda varumérket utan varumérkesinneha-
varens tillstand och till stod for denna anvindning dberopar frihallningsbehovet, det
har nagon betydelse huruvida omsattningskretsen betraktar ndmnda kdnnetecken
som utsmyckning, huruvida dessa tecken saknar sdrskiljningsférmaga i den mening
som avses i artikel 3.1 b i direktivet och huruvida de ar beskrivande i den mening som
avses i artikel 3.1 c i direktivet.

Inledande éverviganden

Sasom generaladvokaten erinrade om i punkt 33 och foljande punkter i sitt forslag till
avgorande finns det vissa hédnsyn till allménintresset, som bland annat syftar till att
tillgodose behovet av sund konkurrens, som medfor att vissa kdnnetecken ska kunna
anvindas fritt av alla ekonomiska aktorer.

Sasom domstolen redan har slagit fast dr frihallningsbehovet det syfte som ligger
bakom vissa av de registreringshinder som foreskrivs i artikel 3 i direktivet (se
bland annat, for ett liknande resonemang, dom av den 4 maj 1999 i de forenade
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mélen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee, REG 1999, s. 1-2779,
punkt 25, av den 8 april 2003 i de forenade malen C-53/01-C-55/01, Linde m.fl.,
REG 2003, s. I-3161, punkt 73, och av den 6 maj 2003 i mal C-104/01, Libertel,
REG 2003, s. I-3793, punkt 53).

Dessutom foreskrivs det i artikel 12.2 a i direktivet att ett varumérke ska kunna bli
foremal for upphdvande om det, efter den dag da det registrerades, som ett resultat
av innehavarens verksambhet eller passivitet har blivit en allmén beteckning i handeln
for en vara eller tjanst for vilken det ar registrerat. Genom att anta denna bestdm-
melse har gemenskapslagstiftaren végt varumirkesinnehavarens intresse mot
konkurrenternas intresse av att kidnnetecknen halls fria fér anvindning (se dom av
den 27 april 2006 i mél C-145/05, Levi Strauss, REG 2006, s. I-3703, punkt 19).

Aven om frihéllningsbehovet silunda spelar en relevant roll inom ramen fér artik-
larna 3 och 12 i direktivet, kan det konstateras att forevarande begdran om forhands-
avgorande stracker sig utover denna ram, eftersom den avser fragan huruvida frihall-
ningsbehovet utgor ett kriterium for att, efter det att ett varumaérke har registrerats,
faststdlla omfattningen av varumirkesinnehavarens ensamritt. Marca Mode, C&A,
H&M och Vendex forsoker ndamligen inte fa till stdind en ogiltigférklaring i den
mening som avses i artikel 3 i direktivet eller ett upphévande i den mening som avses
i artikel 12, utan har dberopat behovet av att andra randmotiv dn det som adidas latit
registrera ska hallas tillgéngliga, i syfte att gora géllande rétten att anvdnda sddana
motiv utan adidas tillstand.

Nir tredje man aberopar frihallningsbehovet for att gora gillande sin ritt att anvinda
ett annat kdnnetecken dn det som varumérkesinnehavaren latit registrera, ska rele-
vansen av ett sddant argument emellertid inte bedomas inom ramen for artiklarna 3
och 12 i direktivet, utan mot bakgrund av artikel 5 i direktivet, som ror det registre-
rade varumirkets skydd mot tredje mans anvindning av kdnnetecken, liksom mot
bakgrund av artikel 6.1 b i direktivet for det fall det berérda kédnnetecknet omfattas av
denna bestammelse.
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Tolkningen av artikel 5.1 b i direktivet

Syftet med artikel 5 i direktivet, i vilken varumérkesinnehavare ges ritt att forhindra
tredje man att anvdnda ett identiskt eller liknande kiannetecken om det foreligger
risk for forvaxling, och i vilken riknas upp vissa av de sitt att anvinda ett sadant
kdnnetecken som kan forbjudas, dr att skydda innehavaren mot sddan anvindning
av kdannetecken som kan utgora varumérkesintrang (se, for ett liknande resonemang,
domen i det ovanndmnda maélet Levi Strauss, punkt 14).

Att det foreligger risk for forvixling utgor grundforutsittningen for det skydd som
registrering av varumérket ger bland annat mot tredje mans anvéndning av kinne-
tecken som inte &r identiska med varumérket. Domstolen har definierat risk for
forvaxling som risk for att allménheten kan tro att varorna eller tjansterna i fraga
kommer fran samma foretag eller i forekommande fall fran féretag med ekono-
miska band (se dom av den 22 juni 1999 i mél C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer,
REG 1999, s. I-3819, punkt 17, och av den 6 oktober 2005 i mal C-120/04, Medion,
REG 2005, s. I-8551, punkterna 24 och 26).

Enligt tionde skilet i direktivet méste risken for forvixling bedémas "mot bakgrund
av flera faktorer, sdrskilt i hur hog grad mérket dr kdnt pa marknaden, den associa-
tion som det anvinda eller registrerade mérket framkallar, graden av likhet mellan
maérket och tecknet samt mellan de ifrdgavarande varorna eller tjansterna”. Vid prov-
ningen av huruvida det foreligger risk for forvaxling ska det saledes goras en helhets-
bedomning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet (se dom
av den 11 november 1997 i mél C-251/95, SABEL, REG 1997, s. I-6191, punkt 22, av
den 22 juni 2000 i mal C-425/98, Marca Mode, REG 2000, s. 1-4861, punkt 40, och
domen i det ovanndmnda mélet Medion, punkt 27).

Omstédndigheten att de ekonomiska aktorerna har ett behov av att kinnetecknet halls
tillgangligt utgor inte nagon sadan relevant faktor. Sdsom framgér av ordalydelsen i
artikel 5.1 b i direktivet och av ovan angivna réttspraxis, ska svaret pa fragan huru-
vida det foreligger risk for forvixling grundas pa hur allménheten uppfattar dels de
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varor som betecknas med innehavarens varumirke, dels de varor som betecknas med
det kdnnetecken som anvénds av tredje man.

Kénnetecken som i princip ska héllas tillgidngliga for alla ekonomiska aktorer kan
dessutom anvéndas pi ett otillborligt sitt i syfte att se till att konsumenten forvaxlar
kdnnetecknen. Om tredje man i ett sddant sammanhang med framgéng kunde
aberopa frihallningsbehovet som grund for att fritt kunna anvédnda kédnnetecken som
liknar varumirket, utan att varumirkesinnehavaren hade mojlighet att motsitta sig
detta under dberopande av risken for forvixling, skulle den effektiva tillimpningen
av bestimmelsen i artikel 5.1 b i direktivet undergrévas.

Detta 6vervigande ér tillimpligt bland annat pa motiv i form av rinder. Sdsom adidas
har tillstitt i den inledande delen av sitt yttrande, dr randmotiv som sddana tillgang-
liga, och alla aktorer kan alltsd anvinda sddana motiv pa en méingd olika sétt pa sport-
och fritidskldader. Adidas konkurrenter har emellertid inte rétt att gora intrdng pa det
trerandsmotiv som adidas ltit registrera genom att pa sport- och fritidsklader som
konkurrenterna salufor anvinda randmotiv som i sd hog grad liknar det som adidas
latit registrera att det uppkommer risk for forvaxling hos allménheten.

Det ankommer pa den nationella domstolen att bedéma huruvida det foreligger en
sadan risk for forvixling. Harvid ar det lampligt att prova den nationella domstolens
fraga om det har nigon betydelse huruvida allménheten uppfattar det kédnnetecken
som anvénds av tredje man enbart som utsmyckning av den berérda varan.

I-2477



34

35

36

37

DOM AV DEN 10.4.2008 — MAL C-102/07

Den omsténdigheten att allmanheten uppfattar ett kinnetecken som en utsmyckning
utgor inte hinder for det skydd som ges genom artikel 5.1 b i direktivet nér kénne-
tecknet, trots sin karaktdr av utsmyckning, uppvisar en sadan likhet med det regist-
rerade varumaérket att omséttningskretsen kan tro att varorna kommer fran samma
foretag eller i forekommande fall fran foretag med ekonomiska band.

I det nu aktuella fallet ska det saledes bedémas huruvida en genomsnittskonsument,
som ser sport- och fritidsklader med randmotiv som har anbringats pa samma stéllen
och som uppvisar samma egenskaper som det randmotiv som adidas latit registrera,
med den skillnaden att de bestar av tva i stéllet for tre rdnder, kan missta sig i fraga
om varans ursprung och tro att den salufors av adidas AG, adidas Benelux BV eller av
ndgot foretag som har ekonomiska band med dessa foretag.

Sasom framgar av tionde skilet i direktivet ska denna beddmning goras inte enbart
mot bakgrund av graden av likhet mellan varumairket och kdnnetecknet, utan dven
mot bakgrund av i vilken utstrackning kdnnetecknet kan associeras med varu-
mairket, sdrskilt med hénsyn till i hur hog grad varumarket dr kant pa marknaden. Ju
kdndare varumaérket ar, desto fler aktorer kommer ndmligen att vilja anvénda kénne-
tecken som liknar varumérket. Om det pa marknaden finns ett stort antal varor som
betecknas med kdnnetecken som liknar varumairket skulle detta kunna medfora
skada for varumaérket, eftersom dessa omstandigheter medfo6r risk for att varumaér-
kets sdrskiljningsforméaga minskar och att varumarkets grundldggande funktion — att
garantera konsumenterna de berérda varornas ursprung — aventyras.

Tolkningen av artikel 5.2 i direktivet

Parterna i malet vid den nationella domstolen har inte bestritt att trerandsmotivet
som adidas latit registrera &r ett kidnt varumirke. Det dr dessutom utrett att den
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lagstiftning som ér tillimplig i Nederldnderna innehaller bestimmelsen i artikel 5.2
i direktivet. Domstolen har for 6vrigt preciserat att artikel 5.2 i direktivet dven ar
tillamplig pa varor eller tjanster som dr identiska eller av liknande slag som de varor
eller tjanster for vilka varumairket &r registrerat (se, for ett liknande resonemang,
dom av den 9 januari 2003 i méal C-292/00, Davidoff,REG 2003, s. I-389, punkt 30,
liksom av den 23 oktober 2003 i mal C-408/01, Adidas-Salomon och Adidas
Benelux,REG 2003, s. [-12537, punkterna 18—-22).

Det trerandsmotiv som adidas létit registrera atnjuter séledes béde skydd enligt
artikel 5.1 i direktivet och det starkare skydd som foljer av punkt 2 i samma artikel (se,
analogt, domen i det ovanndmnda mélet Davidoff, punkternal8 och 19).

Begidran om forhandsavgorande ska dérfor dven besvaras mot bakgrund av denna
sistnamnda bestdmmelse, som avser skyddet for kinda varumérken.

Genom artikel 5.2 i direktivet har det inréttats ett skydd for kinda varumérken som
inte kréver att det foreligger nagon risk for forvixling. Bestimmelsen dr namligen
tillamplig i situationer dér det sérskilda villkoret for skydd &r att anvdndningen av
det omtvistade kdnnetecknet utan skilig anledning drar otillborlig férdel av eller &r
till forfang for varumirkets sirskiljningsférméga eller renommé (domarna i de ovan-
nimnda malen Marca Mode, punkt 36, och Adidas-Salomon och Adidas Benelux,
punkt 27).

De intrang som asyftas i artikel 5.2 i direktivet &r, nir de dger rum, foljden av ett
visst matt av likhet mellan varumérket och kdannetecknet, som medfor att omsitt-
ningskretsen forknippar kdnnetecknet med varumirket, det vill siga att omsitt-
ningskretsen far uppfattningen att det finns ett samband mellan kdnnetecknet och
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varumérket dven om omsittningskretsen inte forvéixlar dem. Det krévs siledes inte
att det foreligger en sddan grad av likhet mellan det kidnda varumérket och det av
tredje man anvidnda kidnnetecknet att det foreligger risk att omsittningskretsen
forvixlar dem. Det ricker att graden av likhet mellan det kinda varumirket och
kénnetecknet far till foljd att omséttningskretsen far uppfattningen att det finns ett
samband mellan kdnnetecknet och varumarket (se domen i det ovanndmnda malet
Adidas-Salomon och Adidas Benelux, punkterna 29 och 31).

For att faststélla huruvida det foreligger ett sidant samband ska det goras en helhets-
bedémning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer (domen i det ovannimnda
malet Adidas-Salomon och Adidas Benelux, punkt 30).

Det kan konstateras att frihallningsbehovet varken har nagot samband med bedom-
ningen av graden av likhet mellan det kidnda varumirket och det av tredje man
anvidnda kdnnetecknet eller med det samband som omsattningskretsen skulle kunna
uppfatta mellan ndmnda varumirke respektive kdnnetecken. Det dr saledes inte
nagon relevant omstdndighet vid beddmningen av huruvida anvéindningen av kénne-
tecknet drar otillborlig férdel av eller &r till forfang f6r varumérkets sarskiljningsfor-
maga eller renommé.

Tolkningen av artikel 6.1 b i direktivet

Enligt artikel 6.1 b i direktivet ger inte varumirket innehavaren ritt att forhindra
tredje man att i ndringsverksamhet anvinda uppgifter om varornas eller tjansternas
art, kvalitet, kvantitet, avsedda dndamaél, virde, geografiska ursprung, tidpunkten for
framstallandet eller andra egenskaper, forutsatt att tredje man handlar i enlighet med
god affarssed.
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Genom att pa detta sitt begrdnsa rittsverkningarna av varumérkesinnehavarens
ensamritt, syftar artikel 6 i direktivet till att forena det grundlidggande intresset av
varumérkesskydd med det grundliggande intresset av fri rorlighet for varor och
frihet att tillhandahalla tjanster inom den gemensamma marknaden pa ett sddant sétt
att varumadrkesrétten kan fylla sin funktion som ett vésentligt inslag i det system med
sund konkurrens som EG-fordraget syftar till att inféra och uppritthélla (se dom av
den 17 mars 2005 i mal C-228/03, Gillette Company och Gillette Group Finland,
REG 2005, s. I-2337, punkt 29 och dér angiven rattspraxis).

Syftet med artikel 6.1 b i direktivet 4r mer specifikt att sdkerstilla mojligheten for
alla ekonomiska aktorer att anvidnda beskrivande uppgifter. Denna bestimmelse ar
saledes, sasom generaladvokaten har papekat i punkterna 75 och 78 i sitt forslag till
avgorande, ett uttryck for frihallningsbehovet.

Frihéallningsbehovet kan emellertid inte i ndgot fall pa egen hand utgora en begréans-
ning av varumairkets réttsverkan utover de begransningar som uttryckligen foreskrivs
iartikel 6.1 b i direktivet. Harvid ska betonas att, for att tredje man ska kunna aberopa
begrinsningarna av varumérkets réttsverkan enligt artikel 6.1 b i direktivet och i
detta sammanhang dberopa det frihallningsbehov som ligger bakom bestimmelsen,
maéste den uppgift som tredje man anvéinder, sdsom foreskrivs i ndimnda bestim-
melse, avse en av egenskaperna hos de av tredje man silda varorna eller tillhanda-
héllna tjdnsterna (se, for ett liknande resonemang, domen i de ovanndmnda férenade
mélen Windsurfing Chiemsee, punkt 28, och av den 25 januari 2007 i mal C-48/05,
Adam Opel, REG 2007, s. I-1017, punkterna 42—44).

I det nu aktuella fallet framgar det av beslutet om hanskjutande och de yttranden
som adidas konkurrenter har inkommit med till domstolen att dessa, som grund for
anvindningen av de omtvistade tvarandsmotiven, har dberopat att motiven enbart
har karaktdren av utsmyckning. Hérav foljer att konkurrenternas syfte med att
anvinda randmotiv péa kldderna inte dr att lamna en uppgift om en av egenskaperna
hos dessa varor.
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Mot bakgrund av det ovan anforda ska tolkningsfrégorna besvaras pa foljande sitt.
Direktivet ska tolkas sé att frihallningsbehovet inte ska beaktas vid bedomningen av
omfattningen av en varumérkesinnehavares ensamritt, sdvida inte begransningen av
varumadrkets réttsverkan enligt artikel 6.1 b i direktivet &r tillamplig.

Rittegangskostnader

Eftersom forfarandet i forhéllande till parterna i mélet vid den nationella domstolen
utgor ett led i beredningen av samma mél, ankommer det p& den nationella
domstolen att besluta om rittegédngskostnaderna. De kostnader for att avge yttrande
till domstolen som andra én ndmnda parter har haft dr inte ersittningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (forsta avdelningen) foljande:

Radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen
av medlemsstaternas varumirkeslagar ska tolkas sa att frihallningsbehovet
inte ska beaktas vid bedomningen av omfattningen av en varumirkesinneha-
vares ensamritt, savida inte begrinsningen av varumirkets rittsverkan enligt
artikel 6.1 b i direktivet ar tillimplig.

Underskrifter
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