g

W Rattsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen)

den 11 april 2019*

"Begdran om forhandsavgérande — Immaterialrdtt — Varumarken — Férordning (EG) nr 207/2009 —
Artikel 9.1 — Direktiv 2008/95/EG — Artikel 5.1 och 5.2 — Réttigheter som ar knutna till varumarket —
Individuellt varumérke som bestér av ett testmérke”

I mal C-690/17,

angdende en begiran om forhandsavgorande enligt artikel 267 FEUF, framstélld av Oberlandesgericht
Diisseldorf (Regionala 6verdomstolen i Diisseldorf, Tyskland) genom beslut av den 30 november 2017,
som inkom till domstolen den 8 december 2017, i malet

OKO-Test Verlag GmbH

mot

Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG,

meddelar

DOMSTOLEN (femte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféoranden E. Regan samt domarna C. Lycourgos, E. Juhasz, M. Ilesi¢
(referent) och I. Jarukaitis,

generaladvokat: M. Campos Sanchez-Bordona,

justitiesekreterare: avdelningschefen D. Dittert,

efter det skriftliga forfarandet och férhandlingen den 7 november 2018,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— OKO-Test Verlag GmbH, genom N. Dinig, Rechtsanwiltin,

— Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG, genom M. Wiume, Rechtsanwalt,

— Tysklands regering, genom T. Henze, M. Hellmann, J. Techert och U. Bartl, samtliga i egenskap av
ombud,

— Europeiska kommissionen, genom E. Gippini Fournier, W. Mélls och G. Braun, samtliga i egenskap
av ombud,

* Rattegangssprak: tyska.

SV
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och efter att den 17 januari 2019 ha hort generaladvokatens forslag till avgorande,

foljande

Dom

Begédran om forhandsavgorande avser tolkningen av artikel 9 i radets férordning (EG) nr 207/2009 av
den 26 februari 2009 om [EU-varumirken] (EUT L 78, 2009, s. 1), och av artikel 5 i
Europaparlamentets och radets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillndrmningen av
medlemsstaternas varumaérkeslagar (EUT L 299, 2008, s. 25).

Begiran har framstillts i ett mal mellan OKO-Test Verlag GmbH och Dr. Rudolf Liebe Nachf.
GmbH & Co. KG (nedan kallat Dr. Liebe) rorande anvindningen av ett kannetecken som é&r identiskt
med eller liknar ett individuellt varumérke som bestar av ett testmirke.

Tillaimpliga bestaimmelser

Unionsrdtt

Forordning nr 207/2009

Forordning nr 207/2009 har éndrats genom Europaparlamentets och radets forordning (EU) 2015/2424
av den 16 december 2015 (EUT L 341, 2015, s. 21), som tradde i kraft den 23 mars 2016. Den har
sedan upphavts och ersatts, med verkan fran den 1 oktober 2017, av Europaparlamentets och radets
forordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumérken (EUT L 154, 2017, s. 1). Med
hénsyn till tidpunkten for omstédndigheterna i malet ska dock denna begéran om forhandsavgorande
provas mot bakgrund av férordning nr 207/2009 i dess ursprungliga lydelse.

Skal 8 i forordning nr 207/2009 har foljande lydelse:

"Det skydd som foljer av [EU-varumaérket], vars funktion framfor allt dr att garantera att varumérket
anger ursprunget, bor vara absolut om det rader identitet mellan varumairket och tecknet och mellan
varorna eller tjansterna. Skyddet bor ocksa gélla vid likhet mellan varumairket och tecknet och mellan
varorna eller tjansterna. Skyddet bor ocksa gélla vid likhet mellan varumarket och tecknet och mellan
varorna eller tjansterna. ...”

I artikel 9.1 och 9.2 i nimnda foérordning foreskrivs foljande:

1. Ett [EU-varumairke] ger innehavaren ensamrétt. Innehavaren har ratt att forhindra tredje man som
inte har hans medgivande att i niringsverksamhet anvénda

a) ett tecken som é&r identiskt med [EU-varumairket] for varor och tjanster som dr identiska med dem
for vilka [EU-varumairket] &r registrerat,

b) ett tecken som dr identiskt med eller liknar [EU-varumirket] [om de varor eller tjanster som
omfattas av varumairket dr identiska med eller av liknande slag som dem som omfattas av tecknet,
och detta kan leda till forvixling hos allmadnheten, inbegripet risken for association mellan tecknet
och varumarket,
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c) ett tecken som ér identiskt med eller liknar [EU-varumérket] med avseende dven pa varor och
tjdnster av annat slag dn dem for vilka [EU-varumairket] &r registrerat, om detta ar ként i
[unionen] och om anvéndningen av tecknet utan skilig anledning drar otillborlig fordel av eller ar
till forfang for [EU-varumairkets] sdrskiljningsformaga eller renommaé.

2. Bland annat kan foljande forbjudas enligt punkt 1:

a) Att anbringa tecknet pa varor eller deras forpackning.

»

Direktiv 2008/95

Direktiv 2008/95, som har upphévt och ersatt radets forsta direktiv 89/104/EEG av den
21 december 1988 om tillndirmningen av medlemsstaternas varumaérkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1),
har i sin tur upphévts och ersatts, med verkan fran den 15 januari 2019, av Europaparlamentets och
radets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 om tillndrmningen av medlemsstaternas
varumarkeslagar (EGT L 336, 2015, s. 1). Med hénsyn till tidpunkten for omstandigheterna i malet ska
dock denna begéran om férhandsavgorande préovas mot bakgrund av direktiv 2008/95.

I skal 11 i direktiv 2008/95 angavs f6ljande:

"Det skydd som foljer av det registrerade varumairket, vars funktion framfor allt dr att garantera att
varumadrket anger ursprunget, bor vara absolut nér det rader identitet mellan mérket och tecknet och
varorna eller tjansterna. Skyddet bor ocksa gilla vid likhet mellan mérket och tecknet och varorna eller
tjidnsterna. ...”

Enligt artikel 5.1-5.3 i direktiv 2008/95 géllde foljande:

”1. Det registrerade varumirket ger innehavaren en ensamritt. Innehavaren har rétt att forhindra
tredje man, som inte har hans tillstand, att i naringsverksamhet anvianda

a) tecken som dr identiska med varumirket med avseende pa de varor och tjanster som é&r identiska
med dem for vilka varumaérket &r registrerat,

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

2. En medlemsstat far ocksa besluta att innehavaren ska ha ritt att férhindra tredje man, som inte har
hans tillstand, fran att i ndringsverksamhet anvdnda ett tecken som dar identiskt med eller liknar
varumirket med avseende pa varor och tjdnster av annan art dn dem for vilka varumirket &r
registrerat, om detta dr kdnt i den medlemsstaten och om anvidndningen av tecknet utan skalig
anledning drar otillborlig fordel av eller ar till forfang for varumérkets sdrskiljningsformaga eller
renomme.

3. Om villkoren i punkterna 1 och 2 &r uppfyllda far bland annat foljande forbjudas:

a) Att anbringa tecknet pa varor eller deras forpackning.

»
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Tysk lagstiftning

Forbundsrepubliken Tyskland har utnyttjat den mojlighet som foreskrivs i artikel 5.2 i direktiv 2008/95
genom att anta 14 § stycke 2 punkt 3 i Gesetz iiber den Schutz von Marken und sonstigen
Kennzeichen (lagen om varumairkesskydd och skydd for andra sérskiljande tecken).

Malet vid den nationella domstolen och tolkningsfragorna

Oko-Test Verlag ir ett féretag som utvirderar varor, genom tester av deras prestationsférméga och
Overensstammelse, och sedan informerar allmdnheten om resultaten av dessa utvdrderingar. Foretaget
sdljer en tidskrift i Tyskland vilken utéver allmin information for konsumenter innehaller uppgifter
om dessa resultat.

Sedan ar 2012 dr OKO-Test Verlag innehavare av ett EU-varumirke, som bestdr av féljande
kdannetecken, som aterger ett mérke som é&r avsett att visa resultatet av de tester som varorna
genomgatt (nedan kallat testmarket):

OKOJEST

Samma foretag innehar dven ett nationellt varumérke som utgors av samma testmérke.

Dessa varumirken (nedan gemensamt kallade varumirkena OKO-TEST) har bland annat registrerats
med avseende pa trycksaker samt tjanster bestdende i genomforande av tester och tillhandahéllande av
konsumentradgivning och -information.

OKO-Test Verlag viljer vilka varor féretaget onskar testa och utvdrderar dem pa grundval av
vetenskapliga métmetoder vilka ocksa valts ut av det foretaget, utan att begidra samtycke fran
tillverkarna. Darefter offentliggor foretaget resultaten i sin tidskrift.

I forekommande fall uppmanar OKO-Test Verlag tillverkaren av den vara som testats att ingd ett
licensavtal med foretaget. Enligt ett sadant avtal har tillverkaren, efter betalning av ett penningbelopp,
ratt att anbringa testmirket (som ska anbringas i det for d&ndamalet avsedda tomma filtet) pa sina
varor. En sddan licens ir giltig till dess att OKO-Test Verlag har genomfort ett nytt test av den berérda
varan.

Dr. Liebe dr ett foretag som tillverkar och salufér tandkrdm, bland annat varuserien "Aminomed”.
Bland de tandkrimer som omfattas av denna varuserie, testade OKO-Test Verlag varan "Aminomed
Fluorid-Kamillen-Zahncreme” under ar 2005 och bedémde att den var "sehr gut” ("mycket bra”). Dr.
Liebe ingick under samma 3r ett licensavtal med OKO-Test Verlag.
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Under ar 2014 fick OKO-Test Verlag kinnedom om att Dr. Liebe saluférde en av sina varor i féljande
forpackning:

= o~ o

Medizinische A7

Kriftigt das Zahn

For owve ity dompmit = cogn T0 - B

OKO-Test Verlag vickte talan om varumirkesintrang mot Dr. Liebe vid Landgericht Diisseldorf
(regionala domstolen i Diisseldorf, Tyskland) och gjorde gillande att Dr. Liebe under ar 2014 inte
hade ritt att anvinda varumirkena OKO-TEST med stéd av det licensavtal som ingdtts &r 2005. Som
skal harfor angav OKO-Test Verlag bland annat att ett nytt test med nya mitmetoder fér tandkrimer
hade offentliggjorts under ar 2008 och att Dr. Liebes vara inte lingre motsvarade den vara som var
foremal for det test som genomfordes ar 2005, da dess beteckning, beskrivning och foérpackning hade
dndrats.

Dr. Liebe gjorde vid den domstolen géllande att licensavtalet, som avses i punkt 16 ovan, fortfarande
var i kraft. Dr. Liebe bestred vidare att det skulle ha anvént testmarket som varumaérke.

Niamnda domstol éalade i sitt avgorande Dr. Liebe att upphora att anvinda testmirket for varor i
varuserien “Aminomed”, att aterkalla de berdrda varorna och att destruera dem. Enligt ndmnda
domstol gjorde Dr. Liebe sig skyldigt till varumairkesintrang med avseende p& varumairkena
OKO-TEST, genom att anvinda testmirket fér tjinsterna "konsumentinformation och -radgivning”,
som omfattas av de tjdnster for vilka dessa varumérken ar registrerade.

Dr. Liebe overklagade detta avgorande till den hianskjutande domstolen, Oberlandesgericht Diisseldorf
(regionala 6verdomstolen i Diisseldorf, Tyskland). OKO-Test Verlag limnade in ett
anslutningsoverklagande med yrkande om att utstricka domstolens i forsta instans avgorande till att
omfatta Dr. Liebes anvindning av vissa ord- och figurkidnnetecken som inte registrerats som
varumirken men som ir identiska med varumirkena OKO-TEST.

Den hinskjutande domstolen anser att domstolen i forsta instans gjorde en riktig bedémning nér den
slog fast att licensavtalet som avses i punkt 16 i denna dom hade upphort att gilla fore ar 2014.
Samma domstol drog dérav slutsatsen att Dr. Liebe i nédringsverksamhet och utan medgivande fran
OKO-Test Verlag har anvint ett kdnnetecken som #r identiskt med eller liknar varumirkena
OKO-TEST.

Diremot anser samma domstol att det dr oklart om OKO-Test Verlag kan &beropa sin ensamritt som
avses i artikel 9.1 a eller b i férordning nr 207/2009 och artikel 5.1 i direktiv 2008/95 mot Dr. Liebe.
Dr. Liebe ska namligen ha anbringat det kdnnetecken som é&r identiskt med eller liknar varumirkena
OKO-TEST pa varor som varken ér identiska med eller av liknande slag som de varor fér vilka
varumirkena OKO-TEST ér registrerade. Man skulle dessutom kunna anse att detta kiinnetecken inte
har anvénts ”i egenskap av varumarke”.
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Den hénskjutande domstolen anser att det &ér oklart om det synsitt som domstolen i forsta instans
foretrader, enligt vilket Dr. Liebes anvandning av det kdnnetecken som &r identiskt med eller liknar
varumirkena OKO-TEST likstills med anvindning med avseende pa de tjinster for vilka varumirkena
har registrerats.

Den hénskjutande domstolen har vidare sokt klarhet i vilken rackvidd som artikel 9.1 c i férordning
nr 207/2009 och artikel 5.2 i direktiv 2008/95 ska ges. Det har visserligen visats att det testmirke som
registrerats som varumdrke &r kint i hela Tyskland. Det dr emellertid sjélva testmérket som é&r kiant och
inte registreringen av testmirket som varumirke. Det bor klargéras huruvida innehavaren av
varumérket, under sadana omstindigheter, atnjuter det skydd som foljer av dessa bestimmelser.

Under dessa omstindigheter beslutade Oberlandesgericht Diisseldorf (regionala 6verdomstolen i
Diisseldorf) att vilandeférklara mélet och stilla f6ljande fragor till EU-domstolen:

”1) Utgor det otilliten anvdndning av ett varumirke i den mening som avses i artikel 9.1 andra
meningen b i [forordning 207/2009] eller artikel 5.1 andra meningen a i [direktiv 2008/95] om

— det individuella varumarket ar anbringat pa en vara for vilken varumairket inte ar skyddat,

— anbringande av det individuella varumairket av en tredje man av omsédttningskretsen uppfattas
som ett sa kallat testmirke, det vill siga i den bemérkelsen att varan har tillverkats och
saluforts av en tredje man som inte star under varumairkesinnehavarens kontroll, men att
varumairkesinnehavaren emellertid har testat vissa egenskaper hos denna vara och pa grundval
av detta gjort en bedémning av den med ett visst resultat som anges genom testmirket, och

— det individuella varumérket bland annat &r registrerat for ’'Konsumentinformation och
-radgivning vid urval av varor och tjanster, speciellt med hjilp av test- och
undersokningsresultat samt via kvalitetsbedomningar’?

2) Om domstolen besvarar den forsta fragan nekande:

Utgor det ett intrdng i den mening som avses i artikel 9.1 andra meningen c i [forordning
nr 207/2009] och artikel 5.2 i [direktiv 2008/95] om

— det individuella varumirket endast dr kidnt som testmérke (sdsom beskrivs i punkt 1), och

— det individuella varumérket anvinds som testmirke av tredje man?”
Provning av tolkningsfragorna

Den forsta fragan

Den hinskjutande domstolen har stillt den forsta fragan for att fa klarhet i huruvida artikel 9.1 a och b
i forordning nr 207/2009 och artikel 5.1 a och b i direktiv 2008/95 ska tolkas sa, att de ger innehavaren
av ett individuellt varumérke som bestar av ett testmarke ritt att motsitta sig att tredje man anbringar
ett kdnnetecken som ar identiskt med eller liknar det varumaérket pa varor som varken ar identiska eller
av liknande slag som de varor eller tjinster for vilka varumarket ar registrerat.
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Vad for det forsta betréffar artikel 9.1 a i forordning nr 207/2009 och artikel 5.1 a i direktiv 2008/95,
erinrar domstolen om att dessa bestimmelser avser en situation med “dubbel identitet”, dér tredje
man anvinder ett kdnnetecken som ar identiskt med varumirket for varor eller tjanster som é&r
identiska med dem for vilka varumairket registrerats (dom av den 22 september 2011, Interflora och
Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, punkt 33).

Uttrycket "for varor eller tjdnster” i dessa bestimmelser avser i princip varor eller tjanster som
tillhandahalls av tredje man som anvdnder ett kdnnetecken som &r identiskt med varumarket.
Uttrycket kan i forekommande fall d&ven avse varor och tjanster som salufors eller tillhandahalls av en
annan person for vars rékning tredje man handlar (dom av den 23 mars 2010, Google France och
Google, C-236/08—C-238/08, EU:C:2010:159, punkt 60 och dar angiven réttspraxis).

Uttrycket omfattar dédremot i princip inte varumirkesinnehavarens varor eller tjanster, vilka omfattas
av uttrycket "dem for vilka varumaérket &ar registrerat” i artikel 9.1 a i férordning nr 207/2009 och
artikel 5.1 a i direktiv 2008/95. Kravet pa identitet "mellan varorna eller tjansterna” som avses i skal 8
i forordning nr 207/2009 och skal 11 i direktiv 2008/95, och som aterfinns i artikel 9.1 a i den
forordningen samt i artikel 5.1 a i det direktivet, syftar till att begrédnsa varumérkesinnehavarnas ratt
att forhindra anvdndning, vilken foljer av dessa bestimmelser, till sadana fall dédr inte endast det
kdnnetecken som anvénds av tredje man och varumairket ér identiska utan dven de varor som salufors
eller de tjanster som tillhandahalls av tredje man — eller av en annan person for vars rikning tredje
man handlar — dr identiska med de varor eller tjanster for vilka varumérkesinnehavaren har registrerat
sitt varumarke.

Sasom domstolen redan har papekat kan tredje mans anvindning av kédnnetecknet for att identifiera
varumérkesinnehavarens varor nir dessa varor utgor foremalet for de tjanster som samma tredje man
tillhandahaller i undantagsfall omfattas av ndmnda bestimmelser. I ett sadant fall anvéinds ndmligen
kdannetecknet for att identifiera ursprunget for de varor som ér foremal for dessa tjanster, och det
finns ett specifikt och oupplosligt samband mellan de varor som ar forsedda med varumérket och
tjansterna. Med undantag for detta sirskilda fall av anvindning ska artikel 9.1 a i forordning
nr 207/2009 och artikel 5.1 a i direktiv 2008/95 tolkas sa, att ndmnda bestimmelser omfattar
anviandning av ett kdnnetecken som é&r identiskt med varumaérket for de varor som salufors eller de
tjianster som tillhandahalls av tredje man vilka ar identiska med dem for vilka varumirket har
registrerats (se, for ett liknande resonemang, dom av den 25 januari 2007, Adam Opel, C-48/05,
EU:C:2007:55, punkterna 27 och 28).

Det sdrskilda fall som avses i foregdende punkt avser framfor allt fall dar den som tillhandahaller en
tjianst utan medgivande anvinder ett kidnnetecken som é&r identiskt med ett varumérke som tillhor en
varutillverkare for att upplysa allmdnheten om att vederborande har specialiserat sig pa eller har
specialistkompetens med avseende pa dessa varor (se, for ett liknande resonemang, dom av den
3 mars 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, punkt 28 och dir angiven réttspraxis).

I forevarande fall framgar det, vilket det ankommer pa den hidnskjutande domstolen att kontrollera, att
den omstindigheten att Dr. Liebe har anbringat ett kdnnetecken som pastads vara identiskt med
varumirkena OKO-TEST, varken har till foremal eller leder till att en ekonomisk verksamhet bedrivs
som bestar i informations- och radgivningstjénster till konsumenter, liknande den verksamhet som
OKO-Test Verlag bedriver eller verksamhet for det féretagets ridkning. Det finns inte heller nigot som
tyder pa att Dr. Liebe, genom att anbringa det kénnetecknet, strdvar efter att for allmédnheten
framstéllas som en specialist pa omradet for varutester eller att det foreligger ett specifikt och
oupplosligt samband mellan dess ekonomiska verksamhet, som bestar i tillverkning och saluféring av
tandkriam, och OKO-Test Verlags verksamhet. Det framgér tvirtom att kinnetecknet som ir identiskt
med eller liknar ndamnda varumairken har anbringats pa forpackningarna for den tandkram som Dr.
Liebe salufor endast i syfte att fista konsumenternas uppmadrksamhet vid tandkramens kvalitet och
dédrigenom gynna forséljningen av Dr. Liebes varor. Den situation som ér i fraga i det nationella malet
skiljer sig foljaktligen fran det sérskilda fall som avses i punkterna 31 och 32 i forevarande dom.
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Vad vidare betriffar artikel 9.1 b i férordning nr 207/2009 och artikel 5.1 b i direktiv 2008/95, som ger
varumérkesinnehavaren sérskilt skydd mot tredje mans anvindning av kidnnetecken som ar identiska
med eller liknar varumérket som kan leda till forvéixling hos allménheten, framgar det klart av
ordalydelsen i dessa bestimmelser, mot bakgrund av skél 8 i férordningen och av skl 11 i direktivet,
att det skydd som tillerkdnns varuméirkesinnehavaren &r begrénsat till de fall dar inte endast
kdnnetecknet som anvinds av tredje man dr identiskt med eller liknar varumairket, utan dven de varor
eller tjanster som omfattas av kdnnetecknet ar identiska eller ér av liknande slag i forhallande till de
varor och tjdnster som omfattas av varumarket.

I likhet med uttrycket "for varor eller tjanster” i artikel 9.1 a i férordning nr 207/2009 och artikel 5.1 a i
direktiv 2008/95, ska orden “de varor eller tjanster som omfattas av ... tecknet” i punkten 1 b i dessa
artiklar i princip anses avse varor som salufors eller tjanster som tillhandahalls av tredje man (dom av
den 12 juni 2008, O2 Holdings och O2 (UK), C-533/06, EU:C:2008:339, punkt 34). For det fall att
tredje mans varor eller tjanster, & ena sidan, och de varor och tjanster for vilka varumirket har
registrerats inte dr av liknande slag, ska det skydd som dessa bestaimmelser ger inte tillimpas (se, bland
annat, dom av den 15 december 2011, Frisdranken Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, punkterna 31—
33).

Artikel 9.1 b i forordning nr 207/2009 och artikel 5.1 b i direktiv 2008/95 innehaller séledes, i likhet
med leden a i dessa artiklar, ett krav pa att tredje mans varor eller tjanster & ena sidan och
varumairkesinnehavarens varor eller tjdnster a andra sidan dr jamforbara. Leden a och b i nimnda
artiklar skiljer sig i detta avseende pa ett grundldggande sitt fran artikel 9.1 ¢ i ndamnda forordning och
artikel 5.2 i ndmnda direktiv, ddr det uttryckligen anges att det inte uppstills nagot sadant krav pa
jamforbarhet om varumairket ar kint.

Denna uttryckliga skillnad som foreskrivits av unionslagstiftaren mellan det skydd som alla innehavare
av individuella varumérken atnjuter och det ytterligare skydd som innehavaren &atnjuter nir dess
varumairke dessutom dr kint, har bibehallits under de successiva d@ndringarna av unionslagstiftningen
pd varumirkesomradet. Orden ”for varor eller tjanster som dr identiska med dem for vilka
EU-varumairket ar registrerat” och "for varor eller tjédnster som dr identiska med eller liknar de varor
eller tjanster for vilka EU-varumairket &r registrerat” aterfinns numera i artikel 9.2 a och b i forordning
2017/1001 och artikel 10.2 a och b i direktiv 2015/2436. Dérigenom gors en atskillnad mellan det
skydd som varje individuellt varumirke ger och det skydd som foreskrivs i artikel 9.2 ¢ i den
forordningen och artikel 10.2 c i det direktivet, som ar tillampligt ndr varumairket dr ként och en
tredje man anvédnder ett kdnnetecken som ”dr identiskt med eller liknar EU-varumérket oavsett om
det anvdnds for varor och tjdnster som é&r identiska med, liknar eller inte liknar dem for vilka
EU-varumarket ar registrerat”.

Av det ovanstaende foljer att innehavaren av ett individuellt varumérke som bestir av ett testmérke
som registrerats for trycksaker samt tjanster bestdende i genomforande av tester och tillhandahallande
av konsumentradgivning och -information, om alla villkor ar uppfyllda, har rétt att aberopa forbudet i
artikel 9.1 a och b i férordning 207/2009 och artikel 5.1 a och b i direktiv 2008/95 mot tredje parter
sasom eventuella konkurrenter, som anvinder ett kidnnetecken som é&r identiskt med eller liknar detta
varumdrke for trycksaker samt tjdnster bestaende i genomforande av tester och tillhandahallande av
konsumentradgivning och -information, eller varor eller tjanster av liknande slag, men att ndmnda
innehavare inte har rétt att aberopa denna ritt mot tillverkare av de konsumentvaror som testats som
anbringar ett kdnnetecken som é&r identiskt med eller liknar ndmnda varumirke pa dessa
konsumentvaror.

Eftersom OKO-Test Verlag och den tyska regeringen i sina skriftliga yttranden har gjort gillande att en

sadan tolkning, d&ven om den grundas pa ordalydelsen och systematiken i férordning nr 207/2009 och
direktiv 2008/95, pa ett otillborligt satt minskar skyddet for innehavare av individuella varumérken
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som bestar av ett testmérke, sasom det som dr i fraga i det nationella malet, ska det papekas, sasom
Europeiska kommissionen har gjort i sitt skriftliga yttrande, att den ensamrétt som varumérket ger
inte dr absolut, eftersom unionslagstiftaren tviartom har avgrénsat tillimpningsomradet for denna rétt.

Dessutom innebdr inte malen med unionslagstiftningen pa varumirkesomradet, saisom malet att bidra
till ett system med sund konkurrens i unionen (se, bland annat, for ett liknande resonemang, dom av
den 4 oktober 2001, Merz & Krell, C-517/99, EU:C:2001:510, punkterna 21 och 22, och dom av den
14 september 2010, Lego Juris/harmoniseringskontoret, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punkt 38), att det
ar mojligt att dra slutsatsen att syftet med denna lagstiftning innebdr att det krévs att innehavaren av
ett individuellt varumirke som bestar av ett testmirke, pa grundval av artikel 9.1 a och b i férordning
nr 207/2009 eller av artikel 5.1 a och b i direktiv 2008/95, ska kunna motsétta sig att en tillverkare av
en vara anbringar ndmnda testmérke som anger resultatet av det test som varan genomgatt.

Detta gdller i synnerhet eftersom unionslagstiftaren har kompletterat de unionsrittsliga
bestimmelserna pa varumirkesomradet genom att infoéra artiklarna 74a och foljande artiklar i
forordning nr 207/2009, nu artiklarna 83 och foljande artiklar i forordning 2017/1001, dér det
foreskrivs en mojlighet att lata registrera vissa kdnnetecken som EU-kontrollmérken. De kidnnetecken
som avses dr bland annat sddana som &r dgnade att sdrskilja de varor eller tjanster som certifierats av
innehavaren av market vad giller kvalitet fran varor och tjédnster som inte ar certifierade pa detta stt.
Till skillnad fran ett individuellt varumarke gor ett sadant kontrollmérke det mojligt for innehavaren
att, i sdrskilda bestimmelser for anviandning, ange vilka personer som har ritt att anvinda maérket.

Eftersom OKO-Test Verlag har gjort gillande att Dr. Liebes anbringande av testmirket inte omfattas
av det licensavtal som tidigare ingatts, tilligger domstolen slutligen att den omstidndigheten att en
varumirkesinnehavare sasom OKO-Test Verlag inte, gentemot de tillverkare vilkas varor nimnda
varumérkesinnehavare har testat, med framgang kan grunda sig pa artikel 9.1 a och b i forordning
nr 207/2009 och artikel 5.1 a och b i direktiv 2008/95, innebér inte att vederborande saknar rattsligt
skydd i forhallande till ndmnda tillverkare utan endast att tvister mellan vederbérande och ndmnda
tillverkare ska provas med beaktande av andra rittsliga bestimmelser. Bland de bestimmelser som
kan komma i fraga aterfinns bestimmelser om avtalsforpliktelser eller utomobligatoriska forpliktelser
samt de bestimmelser som avses i den andra fragan och som aterfinns i artikel 9.1 c i férordning
nr 207/2009 och artikel 5.2 i direktiv 2008/95.

Av det anforda foljer att den forsta fragan ska besvaras enligt foljande. Artikel 9.1 a och b i forordning
nr 207/2009 och artikel 5.1 a och b i direktiv 2008/95 ska tolkas sa, att de inte ger innehavaren av ett
individuellt varumérke som bestar av ett testmérke ratt att motsétta sig att tredje man anbringar ett
kdnnetecken som é&r identiskt med eller liknar det varumérket pa varor som varken ér identiska med
eller av liknande slag som de varor eller tjanster for vilka varumérket &r registrerat.

Den andra fragan

Den hénskjutande domstolen har stéllt den andra fragan for att fa klarhet i huruvida artikel 9.1 c i
férordning nr 207/2009 och artikel 5.2 i direktiv 2008/95 ska tolkas sd, att de ger innehavaren av ett
ként individuellt varumérke som bestar av ett testmirke rétt att motsitta sig att tredje man anbringar
ett kinnetecken som é&r identiskt med eller liknar det varumérket pa varor som varken ér identiska
med eller av liknande slag som de varor for vilka varumarket dr registrerat.

Av de bestammelser som anges i foregdende punkt foljer omfattningen av det skydd som innehavare av
kdnda varumirken ges. Namnda innehavare har rétt att forhindra tredje man som inte har hans
medgivande att i ndringsverksamhet anvinda ett kdnnetecken som é&r identiskt med eller liknar
EU-varumirkena med avseende pa varor och tjanster som dr av liknande slag och dven med avseende
pa varor och tjdnster av annat slag dn dem for vilka EU-varumérkena é&r registrerade, om anvandningen
av kénnetecknet utan skilig anledning drar otillborlig fordel av eller &r till forfang for ndmnda
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EU-varumairkens sarskiljningsformaga eller renommé. For att denna rattighet ska kunna goras gillande
kravs inte att det foreligger nagon risk for forvaxling hos omsittningskretsen (se, for ett liknande
resonemang bland annat, dom av den 22 september 2011, Interflora och Interflora British Unit,
C-323/09, EU:C:2011:604, punkterna 68, 70 och 71, och dom av den 20 juli 2017, Ornua, C-93/16,
EU:C:2017:571, punkt 50).

Sasom foljer av begdran om forhandsavgorande anser den hénskjutande domstolen i forevarande fall
att Dr. Liebe, pa sina varor, har anbringat ett kidnnetecken som é&r identiskt med eller liknar
varumirkena OKO-TEST utan medgivande fran OKO-Test Verlag. Den hinskjutande domstolen
anser emellertid att det dr oklart om dessa varumirken ger OKO-Test Verlag det skydd som avses i
dessa bestimmelser. Den hinskjutande domstolen fister uppmarksamheten vid den omstindigheten
att for den tyska omsidttningskretsen ar det testmirket som &dr kint och inte dess registrering som
varumérke. Enligt samma domstol uppfattar omséttningskretsen dessutom Dr. Liebes anbringande av
testmirket pa sd sdtt att testmarket tillkdnnages och inte som att testmérket anvinds som varumaérke.

I detta avseende erinrar domstolen om att begreppet "kéant” i artikel 9.1 c i férordning nr 207/2009 och
artikel 5.2 i direktiv 2008/95 forutsétter en viss grad av kdinnedom i den relevanta omséttningskretsen.
Omsittningskretsen ska definieras med beaktande av vilken vara eller tjanst som saluférs under det
berérda varumérket och den grad av kinnedom som krévs ska anses vara uppnadd nér varumarket &r
ként hos en betydande del av nimnda omsattningskrets (se, for ett liknande resonemang, dom av den
6 oktober 2009, PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, punkterna 21-24, och dom av den
3 september 2015, Iron & Smith, C-125/14, EU:C:2015:539, punkt 17).

Det féljer av dessa principer att svaret pa fragan om varumirkena OKO-TEST ir "kidnda” i den mening
som avses i dessa bestimmelser beror pd om en betydande del av den omsittningskrets som OKO-Test
Verlag riktar sig till vid sin konsumentinformation och -radgivning samt genom sin tidskrift kdnner till
kdannetecknet som utgor dessa varumadrken, i forevarande fall testmérket.

Sasom generaladvokaten har papekat i punkt 79 i sitt forslag till avgorande, ska detta krav pa
kinnedom inte tolkas s, att omsidttningskretsen maste vara medveten om att testméirket har
registrerats som varumairke. Det é&r tillrackligt att en betydande del av omsittningskretsen kanner till
kannetecknet i fraga.

Vad i synnerhet betriffar artikel 9.1 c¢ bor det erinras om att det for att innehavaren av ett
EU-varumirke ska atnjuta det skydd som foljer av denna bestimmelse é&r tillrackligt att ndmnda
varumérke édr kint i en vésentlig del av Europeiska unionen, vilken i forekommande fall bland annat
kan motsvara en enda medlemsstats territorium. Nar det &r faststéllt att det villkoret ar uppfyllt, ska
EU-varumarket i fraga anses vara kdnt i hela unionen (se, for ett liknande resonemang, dom av den
6 oktober 2009, PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, punkterna 27, 29 och 30, och dom av
den 20 juli 2017, Ornua, C-93/16, EU:C:2017:571, punkt 51).

Det kinnetecken som varumirkena OKO-TEST utgér, det vill siga det testmirke som har atergetts i
punkt 11 i forevarande dom, dr mot bakgrund av vad som konstaterats i beslutet om hénskjutande
kint av en betydande del av omsittningskretsen i Tyskland. Hérav féljer att varumirkena OKO-TEST
ar kinda i den mening som avses i artikel 9.1 ¢ i forordning nr 207/2009 och artikel 5.2 i
direktiv 2008/95, och med andra ord atnjuter OKO-Test Verlag det skydd som foljer av dessa
bestammelser.

Det ankommer saledes pa den hédnskjutande domstolen att prova om den omstdndigheten att Dr. Liebe
har anbringat det kinnetecken som i#r identiskt med eller liknar varumirkena OKO-TEST innebir att
Dr. Liebe drar otillborlig fordel av eller ér till forfang for dessa varumirkens sarskiljningsforméga eller
renommé. Om den hénskjutande domstolen skulle sl fast att sa &r fallet, har den dessutom att prova
om Dr. Liebe i forevarande fall har visat att det foreligger ”skilig anledning” i den mening som avses i
artikel 9.1 ¢ i forordning nr 207/2009 och artikel 5.2 i direktiv 2008/95 att anbringa det kédnnetecknet

10 ECLIL:EU:C:2019:317



53

54

Dowm av peN 11. 4. 2019 — MAL C-690/17
OKO-TEsT VERLAG

pa de varorna. Om det slas fast att det foreligger sidan skilig anledning, har Oko-Test Verlag inte ritt
att forhindra saddan anviandning pa grundval av dessa bestimmelser (se, analogt, dom av den
6 februari 2014, Leidseplein Beheer och de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, punkterna 43 och 44).

Av det anforda foljer att den andra fragan ska besvaras enligt foljande. Artikel 9.1 ¢ i forordning
nr 207/2009 och artikel 5.2 i direktiv 2008/95 ska tolkas s, att de ger innehavaren av ett ként
individuellt varumérke som bestér av ett testmirke rdtt att motsitta sig att tredje man anbringar ett
kdnnetecken som é&r identiskt med eller liknar det varumirket pa varor som varken &r identiska med
eller av liknande slag som de varor for vilka varumarket ar registrerat, forutsatt att det kan visas att
tredje man genom ndmnda anbringande drar otillborlig fordel av eller anbringandet ar till forfang for
varumarkets sdrskiljningsforméga eller renommé och att ndimnda tredje man i det fallet inte har visat
att det foreligger “skilig anledning” i den mening som avses i dessa bestimmelser till att ett sadant
anbringande sker.

Rittegangskostnader

Eftersom forfarandet i forhéllande till parterna i det nationella malet utgor ett led i beredningen av
samma mal, ankommer det pa den hénskjutande domstolen att besluta om réttegangskostnaderna. De
kostnader for att avge yttrande till domstolen som andra &n ndmnda parter har haft ar inte
ersittningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (femte avdelningen) f6ljande:

1) Artikel 9.1 a och b i radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om
[EU-varumirken] och artikel 5.1 a och b i Europaparlamentets och radets
direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnirmningen av medlemsstaternas
varumairkeslagar ska tolkas sa, att de inte ger innehavaren av ett individuellt varumérke som
bestar av ett testmirke ritt att motsétta sig att tredje man anbringar ett kinnetecken som ér
identiskt med eller liknar det varumirket pa varor som varken dr identiska med eller av
liknande slag som de varor eller tjinster for vilka varumirket ér registrerat.

2) Artikel 9.1 c i forordning nr 207/2009 och artikel 5.2 i direktiv 2008/95 ska tolkas sa, att de
ger innehavaren av ett kidnt individuellt varumirke som bestiar av ett testmirke ritt att
motsitta sig att tredje man anbringar ett kinnetecken som ér identiskt med eller liknar det
varumirket pa varor som varken idr identiska med eller av liknande slag som de varor for
vilka varumirket dr registrerat, forutsatt att det kan visas att tredje man genom namnda
anbringande drar otillborlig fordel av eller anbringandet ar till forfang for varumirkets
sdarskiljningsformaga eller renommé och att nimnda tredje man i det fallet inte har visat att
det foreligger ”skilig anledning” i den mening som avses i dessa bestimmelser till att ett
sddant anbringande sker.

Underskrifter
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