L’OREAL M.FL.

FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT
PAOLO MENGOZZI
foredraget den 10 februari 2009

1. Med forevarande begiran om forhandsav-
gorande har Court of Appeal (England &
Weales) stillt fragor till domstolen om tolk-
ningen av artikel 5 i radets forsta direk-
tiv 89/104/EEG av den 21 december 1988
om tillndrmningen av medlemsstaternas
varumirkeslagar? samt av artikel 3a.l
i radets direktiv 84/450/EEG av den
10 september 1984 om tillndrmning av
medlemsstaternas lagar och andra forfatt-
ningar om vilseledande reklam?, i dess
lydelse enligt Europaparlamentets och radets
direktiv 97/55/EG av den 6 oktober 1997 *.

I — Tillampliga bestimmelser

2. Artikel 5 i direktiv 89/104° som har
rubriken "Réttigheter som dr knutna till ett
varumadrke”, har f6ljande lydelse:

—

Originalsprak: italienska.

2 — EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgdva, omrade 13,
volym 17, s. 178.

EGT L 250, s. 17; svensk specialutgava, omrade 15, volym 4,
s. 211

4 — EGT L 290, s. 18.

Direktiv 89/104 har nyligen upphévts och ersatts med
Europaparlamentets och radets direktiv 2008/95/EG om
tillnirmningen av medlemsstaternas varumérkeslagar (kodi-
fierad version) (EUT L 299, s. 25), som tridde i kraft den
28 november 2008. Genom detta direktiv har det, enligt skl 1
i detta, "[f]or att skapa klarhet och 6verskadlighet”, skett en
kodifiering av direktiv 89/104. I artiklarna 5 och 6 i direk-
tiv 2008/95 har de bestimmelser som redan fanns i artiklarna 5
och 6 i direktiv 89/104 atergetts utan nagra visentliga
andringar.

51

”1. Det registrerade varumérket ger inneha-
varen en ensamritt. Innehavaren har rétt att
forhindra tredje man, som inte har hans
tillstand, att i ndringsverksamhet anvénda

a) tecken som ir identiska med varumérket
med avseende pa de varor och tjanster
som dr identiska med dem for vilka
varumdrket &r registrerat,

b) tecken som pa grund av sin identitet eller
likhet med varumérket och identiteten
eller likheten hos de varor och tjénster
som técks av varumairket och tecknet kan
leda till forvixling hos allménheten,
inbegripet risken for association mellan
tecknet och varumairket.

2. En medlemsstat kan ocksa besluta att
innehavaren skall ha ritt att forhindra tredje
man, som inte har hans tillstind, fran att
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i ndringsverksamhet anvénda ett tecken som
ar identiskt med eller liknar varumarket med
avseende pa varor och tjdnster av annan art dn
dem for vilka varumaérket &r registrerat, om
detta dr kint i den medlemsstaten och om
anvindningen av tecknet utan skdlig anled-
ning drar otillborlig fordel av eller ar till
forfang for varumairkets sarskiljningsformaga
eller renommé.

3. Bla. kan foljande forbjudas enligt punk-
terna 1 och 2:

a) Att anbringa tecknet pa varor eller deras
forpackning.

b) Att utbjuda varor till foérsédljning, mark-
nadsfoéra dem eller lagra dem for dessa
dandamal eller utbjuda eller tillhandahalla
tjanster under tecknet.
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c) Attimportera eller exportera varor under
tecknet.

d) Att anvinda tecknet pa affirshandlingar
och i reklam.

3. I artikel 6.1 i direktiv 89/104, som har
rubriken ”Begransningar av ett varumairkes
rittsverkan”, faststélls att ”[v]arumérket ger
inte innehavaren ratt att férhindra tredje man
att i naringsverksamhet anvénda

a) sitt eget namn eller adress,
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b) uppgifter om varornas eller tjdnsternas  tiv 84/450)¢, definieras “jimforande reklam”
art, kvalitet, kvantitet, avsedda éndamél, = som ”all reklam som uttryckligen eller indi-
virde, geografiska ursprung, tidpunkten  rekt pekar ut en konkurrent eller varor eller
for framstéllandet eller andra egenskaper,  tjanster som tillhandahalls av en konkurrent”.

6. I artikel 3a.1 i direktiv 84/450 foreskrivs
foljande:

c) varumirket om det dr nodvindigt for att
ange en varas eller tjansts avsedda
dndamal, sérskilt som tillbehor eller
reservdel, forutsatt att tredje man

handlar i enlighet med god affarssed”. "Jamfoérande reklam skall, savitt avser sjélva

jamforelsen, vara tillaten under forutséttning
att

4. Genom direktiv 97/55 har det i direk-
tiv 84/450, som ursprungligen endast avsag
vilseledande reklam, inforts en rad bestim-
melser i fraga om jamférande reklam.

d) deninte medfér férvaxling pa marknaden
mellan annonsoren och en konkurrent

6 — Direktiv 84/450 har ytterligare &ndrats genom Europaparla-
mentets och radets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005
om otillborliga affirsmetoder som tillimpas av niringsidkare
gentemot konsumenter pa den inre marknaden (direktiv om
otillborliga affirsmetoder) (EUT L 149, s. 22), och dérefter
upphivts och fran och med den 12 december 2006 ersatts med
Europaparlamentets och radets direktiv 2006/114/EG om
vilseledande och jamférande reklam (EUT L 376, s. 21), vilket

5. Tartikel 2.2ai direktiv 84/450, i dess lydelse dock endast dr en kodifierad version, for att fortydliga och
- . " ’ . rationalisera de i direktiv 84/450 tidigare gallande bestimmel-
enligt direktiv 97/55 (nedan kallat direk- serna.
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eller mellan annonsoérens och en konkur-
rents varumarken, firmanamn eller andra
kénnetecken, varor eller tjanster,

e) den varken misskrediterar eller uttrycker
sig nedséttande om en konkurrents varu-
mérken, firmanamn eller andra kénne-
tecken, varor, tjdnster, verksamhet eller
forhallanden,

g) den inte drar otillborlig fordel av en
konkurrents varumirkes, firmanamns
eller andra kinneteckens renommé eller
av en konkurrerande produkts ur-
sprungsbeteckning,

h) den inte framstiller en vara eller en tjdnst
som en imitation eller ersittning for en
vara eller tjanst som har ett skyddat
varumérke eller firmanamn.”
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II — Malet vid den nationella domstolen
och tolkningsfragorna

7. L'Oréal SA, Lancéme Parfums et Beauté &
Cie och Laboratoires Garnier & Cie (nedan
gemensamt kallade L'Oréal) dr bolag i L'Oréal-
koncernen, som bland annat dr verksam med
framstallning och saluforing av exklusiva
parfymer.

8. L'Oréal &r i synnerhet innehavare av
foljande nationella (brittiska) och internatio-
nella varumérken samt gemenskapsvarumar-
kena som registrerats for parfymer och andra
doftprodukter:

— Varumairkena Trésor:

— Det nationella ordmirket Tresor
(utan accent, nedan kallat varumérket
Trésor).

— Det nationella ord- och figurmérket
som utgérs av en avbildning av en
parfymflaska, sedd framifran och fran
sidan, pa vilken flaska i synnerhet
ordet Trésor forekommer (nedan
kallat varumérket Trésor i form av
en flaska).
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— Det nationella ord- och figurmarket

som utgors av avbildningen i firg av
en parfymforpackning, sedd fram-
ifran, pa vilken i synnerhet ordet
Trésor forekommer (nedan kallat
varumirket Trésor i form av en
férpackning).

Varumairkena Miracle:

— Gemenskapsordmarket Miracle (ne-

dan kallat ordmérket Miracle).

Gemenskapsord- och figurmérke som
utgors av avbildningen av en parfym-
flaska, sedd framifran, pa vilken flaska
i synnerhet ordet Miracle fore-
kommer (nedan kallat varumirket
Miracle i form av en flaska).

Det internationella ord- och figur-
mirke som utgbrs av en avbildning
i farg av en parfymforpackning, sedd
framifran, pa vilken i synnerhet ordet
Miracle forekommer (nedan kallat
varumérket Miracle i form av en
forpackning).

Det nationella ordmirket Anais-Anais.

— Varumairkena Noa:

— Det nationella ordmirket Noa Noa.

— Nationella varumérken och gemen-
skapsvarumirken som bestar av ord-
och figurmérken i form av ordet Noa
i ett stiliserat utforande.

9. Bellure NV, ett bolag bildat enligt belgisk
ratt, silde pd de europeiska marknaderna
under aren 1996 och 2001 parfym av sorti-
menten Creation Lamis och Dorall, som
framstallts i ett tredjeland for dess rakning
och med den av bolaget 6nskade designen.
Starion International Ltd (nedan kallat
Starion) kopte dessa parfymer av Bellure for
att distribuera dem till grossister eller lagpris-
affdrer i Forenade kungariket. Starion distri-
buerade i denna medlemsstat dven parfymer
av sortimentet Stitch. Malaika Investments
Ltd, som var verksamt under firmanamnet
Honeypot Cosmetics & Perfumery Sales
(nedan kallat Malaika), bedrev grossisthandel
i Forenade kungariket med parfymer av
sortimentet Creation Lamis som levererades
av Starion. Parfymerna i de tre ovanndmnda
sortimenten utgjorde efterbildningar av
exklusiva parfymers doft och séldes i detalj-
handeln till ett extremt lagt pris (under 4 pund
sterling).
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10. I samband med saluféringen av dessa
parfymer i Forenade kungariket anvinde
Starion och Malaika jimforelselistor som de
overlamnade till sina aterforséljare. Pa dessa
listor upprattades en jamforelse, utifran
liknande dofter, mellan var och en av dessa
parfymer och en exklusiv parfym som fast-
stéllts genom hénvisning till det ordmairke
som parfymen omfattas av (nedan kallade
jamforelselistorna). L'Oréals ordmairken
Trésor, Miracle, Anais-Anais och Noa Noa
forekom pa dessa listor.

11. Fyra parfymer av sortimentet Creation
Lamis och en parfym av sortimentet Dorall
saldes dessutom i flaskor och forpackningar
som allmint liknade flaskorna och forpack-
ningarna till parfymerna Trésor, Miracle,
Anais-Anais eller Noa, d&ven om det ar utrett
att denna likhet inte var sadan att &terfor-
sdljarna eller konsumenterna kunde vilseledas
vad betriffar varans ursprung.

12. L'Oréal vickte talan om varumdrkesin-
trang vid High Court of Justice (England &
Wales) mot bland andra Bellure, Starion och
Malaika. L'Oréal gjorde dels gillande att
Starions och Malaikas anvindning av jamf6-
relselistorna innebar ett intrdng i rattigheterna
till dess ordmérken Trésor, Miracle, Anais-
Anais och Noa Noa, samt av ord- och
figurmarkena Noa, i strid med section 10
forsta stycket i Trade Marks Act 1994 (1994
ars lag om varumirken) (nedan kallad varu-
mirkeslagen), genom vilken artikel 5.1 a i di-
rektiv 89/104 har inforlivats i nationell ritt.
L'Oréal havdade dels att efterbildningen av
namnen pa dess parfymer Trésor, Miracle,
Anais-Anais och Noa och av dessa parfymers
flaskor och forpackningar samt forsaljningen
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av parfymer i pa sa sitt kopierade flaskor och
forpackningar innebar ett asidosittande av de
rattigheter som sammanhénger med dess
ordmarken Trésor, Miracle, Anais-Anais och
Noa Noa samt fran dess varuméarken Trésor
och Miracle i form av en flaska respektive en
forpackning, i strid med section 10 tredje
stycket i varumérkeslagen, genom vilken
artikel 5.2 i direktiv 89/104 har inforlivats
i den nationella rétten.

13. High Court bif6ll den talan som riktats
mot anvindningen av jamforelselistorna och
som grundats pa section 10 forsta stycket
i varumirkeslagen, medan den talan som
grundades p& section 10 tredje stycket
i denna lag bifolls endast delvis. Det som
faststéllts var namligen endast att varumérket
Trésor i form av en forpackning och i varu-
mirket Miracle i form av en flaska olovligen
hade efterbildats.

14. Starion och Malaika (nedan kallade
klagandena) o6verklagade avgorandet fran
High Court till Court of Appeal. L'Oréal
lamnade in ett anslutningsoverklagande for
att fa faststédllt att ordmérkena Trésor och
Miracle, varumaérket Trésor i form av en flaska
och varumairket Miracle i form av en forpack-
ning olovligen hade kopierats.

15. Court of Appeal ogillade L'Oréals anslut-
ningsoverklagande och fann att det for att 16sa
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tvisten i Ovrigt var nodviandigt att stilla
foljande fragor till domstolen:

”1) Arartikel 5.1 aeller 5.1 b i direktiv 89/104

2)

tillamplig ndr en naringsidkare, i reklam
for sina egna varor eller tjinster,
anvinder en konkurrents registrerade
varumirke for att jaimfora egenskaperna
(isynnerhet doften) hos de varor som han
marknadsfor med egenskaperna
(i synnerhet doften) hos de varor som
konkurrenten marknadsféor under det
varumirket, och detta sker pa ett sddant
sitt att forvaxling inte sker eller varu-
markets grundlaggande funktion att ange
varans ursprung inte dventyras pa annat
satt?

Arartikel 5.1 ai direktiv 89/104 tillimplig
ndr en ndringsidkare i sin verksamhet
anvénder (sdrskilt i en jamforelselista) ett
vilkant registrerat varumarke for att ange
egenskaper hos sin egen produkt (sarskilt
dess doft) pa ett sddant sitt att

(a) det inte medfor nagon form av risk
for forvaxling,

(b) det inte paverkar forséljningen av de
produkter som sdljs under det
vilkdnda registrerade varumaérket,

(c) det inte dventyrar det registrerade
varumirkets grundliggande funk-
tion att garantera varans ursprung
och inte &r till forfang for varumar-
kets renommé genom nedsvértning
av varumirkets anseende, genom
urvattning eller pd annat sitt, och

(d) det fyller en visentlig funktion vid
marknadsfoéringen av naringsidka-
rens produkt?

Vad ér, inom ramen for artikel 3a.1 g
i direktiv [84/450], inneborden av
uttrycket 'drar otillborlig férdel av’, och
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i synnerhet nir en néringsidkare i en
jamforelselista jamfor sin produkt med
en produkt som omfattas av ett vilként
varumaérke, drar han da otillborlig férdel
av [detta] varumarke[t]s renommé?

Vad dr, inom ramen for artikel 3a.1 hidet
ovannidmnda direktivet, inneborden av
uttrycket ’framstéller en vara eller en
tjanst som en imitation eller erséttning’,
och, i synnerhet, omfattar detta uttryck
det fallet att ndgon helt sanningsenligt,
utan att ge upphov till forvixling eller
vilseledande, péstar att hans produkt har
en viktig egenskap (doft) som liknar den
som en vilkiand produkt som skyddas av
ett varumérke har?

Nar en néringsidkare anvinder ett
kannetecken som liknar ett registrerat
varumirke som har renommé, och detta
kdnnetecken inte ar sa likt det varu-
miérket att det foreligger forvaxlingsrisk,
pé ett sddant sitt att

(a) det registrerade varumarkets grund-
laggande funktion att garantera
varans ursprung inte forsdmras
eller dventyras,
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(b) det registrerade varumairket eller
dess renommé inte svirtas ned eller
blir otydligt, och det inte heller
foreligger nagon risk for att detta
ska ske,

(c) varumirkesinnehavarens forsaljning
inte paverkas negativt, och

(d) varumirkesinnehavaren inte pa
nagot sdtt berovas frukterna av
marknadsforingen, vidmakthal-
landet eller forbattringarna av sitt
varumérke, men

(e) néringsidkaren fir en kommersiell
fordel av anvindningen av sitt
kannetecken till foljd av likheten
med det registrerade varumarket,

innebdr da detta att denna anvdndning
drar ’otillborlig fordel’ av det registrerade
varumadrkets renommé i den mening som
avses i artikel 5.2 i direktiv [89/104]?”

16. Den hinskjutande domstolen, som anser
att de ifrdgavarande jamforelselistorna utgor
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en jamforande reklam i den mening som avses
i direktiv 84/450, har angett att de forsta fyra
fragorna har stillts for att domstolen ska
bedéma huruvida anvindningen av L'Oréals
ordmirken i klagandenas jamforelselistor ar
tillaten.

17. Den femte fragan har tvirtom betydelse
for bedomningen av huruvida de sistndimndas
anvindning av flaskor och forpackningar som
liknar dem som ér skyddade av varumérket
Trésor i form av en forpackning och av
varumirket Miracle i form av en flaska &r
tillaten.

III — Rattslig bedomning

A — De forsta fyra fragorna

1. Inledande synpunkter

18. De forsta fyra fragorna avser alla en
annonsOrs anvindning av nagon annans
varumirke i en jamforande reklam som
i synnerhet utgors av jamforelselistor, sésom
jamforelselistorna i forevarande fall. I detta
sammanhang anvénds ndgon annans varu-
marke for att sérskilja varor, dven om det inte
dr annonsorens varor, utan varumérkesinne-
havarens varor.

19. Den hénskjutande domstolen anser att
spridningen av sadana jdmforelselistor till
aterforséljarna utgor reklam i den mening
som avses i artikel 2.1 i direktiv 84/450. Det
ror sig namligen om ett meddelande som
sprids vid utévandet av naringsverksamhet for
att frimja tillhandahallandet av varor.

20. Den hénskjutande domstolen anser dess-
utom, sasom jag har papekat ovan, att en
sadan reklam innebdr en jaimforande reklam
i den mening som avses i artikel 2.2a i samma
direktiv. Det ar ett begrepp som bland annat
kraver att det foreligger ett konkurrensforhél-
lande mellan annonsoéren och det identifi-
erade foretaget (eller vars varor eller tjénster
har identifierats) i reklammeddelandet. Den
forsta fragan, som inte avser bestimmelserna
i direktiv 84/450, syftar pa anvindningen av
ett varumaérke vars innehavare &r “en konkur-
rent”.

21. Det framgar i sjilva verket av vad den
hénskjutande domstolen har konstaterat att
”[p]arternas produkter... séledes inte [konkur-
rerar] med varandra. De siljs till olika priser
och forekommer pa olika marknader””. Detta

7 — Beslutet om hénskjutande, punkt 7.
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konstaterande hindrar enligt min mening inte
att det i forevarande fall faststdlls att det
foreligger jamforande reklam i den mening
som avses i artikel 2.2a i direktiv 84/450, om
man beaktar den omfattande ridckvidd som
det konkurrensforhallande som krivs enligt
denna bestimmelse ska anses ha. I detta
avseende hinvisar jag endast till synpunk-
terna i punkterna 63-90 i det forslag till
avgorande som jag foredrog i malet De
Landsheer Emmanuel ® och till punkterna 32—
42 i den dom som meddelades i detta mal®.
Harvidlag péapekades sarskilt att i detta
sammanhang var &ven eventuella konkur-
renssituationer, majligheter till utveckling av
den aktuella marknadssituationen och
konsumtionsvanorna av betydelse. Sésom
mycket riktigt papekats av L'Oréal ar dess-
utom dven ett konkurrensforhallande som
endast foreligger pa en mellanniva i distribu-
tionskedjan (till exempel grossistforsiljning)
av betydelse. Det ankommer eventuellt pa den
hénskjutande domstolen att mer ingdende
prova fragan om huruvida, mot bakgrund av
de tolkningskriterier som ges i denna dom, det
konkurrensférhéllande som krévs enligt den
ovanndmnda bestdmmelsen verkligen fore-

ligger.

22. Da det inte finns nagra uppgifter som
uppenbarligen talar i motsatt riktning ar det
for detta forfarande nodvéndigt att utga fran
den forutsittning som den hinskjutande
domstolen har utgatt fran, det vill sdga att de
ifrdgavarande jamforelselistorna utgoér en
jamforande reklam i den mening som avses
i artikel 2.2a i direktiv 84/450. Det kan av den
anledningen dock inte ifragasittas att den
tredje och den fjarde fragan kan tas upp till

8 — Forslag till avgérande av den 30 november 2006
i méal C-381/05, De Landtsheer Emmanuel, i vilket dom
meddelades den 19 april 2007 (REG 2007, s. I-3115).

9 — Ovan fotnot 8.
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sakprévning med avseende pa deras relevans
for foremélet for den tvist som ér anhéngig vid
den nationella domstolen.

23. For att besvara de aktuella fyra fragorna,
sarskilt de forsta tva fragorna, dr det noédvén-
digt att i konflikten mellan kravet pa att
skydda varumaérket och kravet pa att under-
latta anvdndningen av jamforande reklam
forst faststélla vilket inbordes samband som
foreligger mellan bestimmelserna om skydd
av varumérken i dels direktiv 89/104, sarskilt
artiklarna 5 och 6, dels direktiv 84/450,
sarskilt artikel 3a.1.

24. 1 den nyligen meddelade domen i malet
02 har domstolen redan gett négra viktiga
fortydliganden i detta avseende. Domstolen
har i synnerhet papekat foljande:

”Om en annonsor i jamforande reklam
anvinder ett kdnnetecken som ar iden-
tiskt med eller liknar en konkurrents
varumirke i syfte att identifiera de varor

10 — Dom av den 12 juni 2008 i mal C-533/06, O2 (REG 2008,
s. 1-4231).
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eller tjanster som den senare tillhanda-
héller, utgor detta saledes anvdndning
med avseende pa annonsorens egna varor
och tjanster i den mening som avses
iartikel 5.1 och 5.2 i direktiv 89/104” och
"kan foljaktligen i forekommande fall
forbjudas med stod av nimnda bestam-

melser”. !

— Innehavaren av ett registrerat varumarke
har dock inte ritt att med stod av dessa
sistnimnda  bestimmelser forhindra
tredje man att, i jimforande reklam som
uppfyller samtliga de krav som uppstills
iartikel 3a.1 i direktiv 84/450 for att sddan
reklam ska anses vara tillaiten, anvianda ett
kiannetecken som ar identiskt med eller
liknar hans varumairke *2,

25. Att dessa sistnamnda villkor har uppfyllts
utgor for den ovanndmnda annonsoren
saledes ett giltigt forsvar mot en talan som
grundats pa de nationella bestimmelserna
varigenom artikel 5.1 och 5.2 i direktiv 89/104
inforlivats med nationell rétt. I detta avseende
anser jag inte att den tolkningen &r vare sig
riktig eller n6dvindig som angetts i beslutet
om hénskjutande och som L'Oréal delar, enligt
vilken enbart det faktum att dessa villkor &r
uppfyllda innebdr att anvdndningen av nagon

11 — Ibidem, punkterna 36—37.
12 — Ibidem, punkterna 45 och 51.

annans registrerade varumirke (nedan for
enkelhetens skull kallat varumirke) i den
jamforande reklamen ar tillatet enligt
artikel 6.1 i direktiv 89/104. Aven om det
kan hévdas att en siddan anvéndning som
uppfyller villkoren i artikel 3 ai direktiv 84/450
ar tillaten “forutsatt att tredje man handlar
i enlighet med god affirssed”, kvarstar dock
faktum att begransningen av varumérkets
rattsverkningar enligt artikel 6.1 i direk-
tiv 89/104 dven forutsitter att ett av villkoren
iartikel 6.1 a—c ar uppfyllt. Enligt min mening
kan i forevarande fall inget av dessa villkor
beaktas, varfor det inte i direktiv 89/104 gar
att finna nagon grund for férsvar som baseras
pa att villkoren for att reklamen ska vara
tillaten enligt artikel 3a.1 i direktiv 84/450 har
uppfyllts. Jag delar sérskilt den standpunkt
som kommissionens ombud framfort vid
forhandlingen att artikel 6.1 b endast avser
anviandningen av sddana uppgifter om ett
varumdrke som beskriver ett av de kénne-
tecken for varan eller tjinsten som anges
i bestimmelsen (beskrivande “uppgifter”).
Domen i malet adidas och adidas Benelux
bekriftar enligt min mening detta, da det déri
anges att ”[s]yftet med artikel 6.1 b i direktivet
ar att sikerstélla mojligheten for alla ekono-
miska aktorer att anvdnda beskrivande
uppgifter” och denna artikel "séledes ar ett
uttryck for frihallningsbehovet” . Att vill-
koren enligt artikel 3a. 1 i direktiv 84/450 for
att reklamen ska vara tilldten uppfylls dr enligt
min mening en sjalvstindig grund for forsvar
som ldggs till grunderna enligt artiklarna 6
och 7 i direktiv 89/104 och som kan blockera
en talan som riktas mot jimforande reklam
som grundats pa de nationella bestimmel-
serna om inforlivande av artikel 5.1 och 5.2
i det sistndmnda direktivet.

13 — Dom av den 10 april 2008 i mal C-102/07, adidas och adidas
Benelux (REG 2008, s. I-2439), punkt 46. Se dven general-
advokaten Ruiz-Jarabo Colomers forslag till avgorande av
den 16 januari 2008 i samma mal (punkterna 75 och 78, till
vilka det hénvisas i det ovanndmnda malets ovannimnda
punkt).
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2. De forsta tva fragorna om tolkningen av
artikel 5.1 i direktiv 89/104

26. Eftersom anvidndningen av ett tecken som
ar identiskt med eller liknar en konkurrents
varumdrke siledes inte dr undantagen frin
tillampningen av artikel 5.1 i direktiv 89/104
endast pa grund av att den sker i samband med
en jaimforande reklam, utan pa vissa villkor
kan forbjudas enligt den ovanndmnda
bestdmmelsen, ér det nodvandigt att besvara
de forsta tva fragorna genom att undersoka
dessa villkor mot bakgrund av de uppgifter
som ldmnats i fragorna.

27. Sasom den hanskjutande domstolen har
papekat har den i huvudsak redan stillt den
forsta fragan till domstolen genom den
begidran om forhandsavgorande som f6ljts av
den ovanndmnda domen i malet O2. I fallet
bakom denna begéran hade den hianskjutande
domstolen kommit fram till att den egenskap
som var féremal for jamforelsen mellan
annonsorens (mobiltelefoni)tjanster och de
tjanster som tillhandahélls av innehavaren till
det varumérke som denne aktor anvéinde i en
jamforande reklam lag i priset, medan den
egenskap som dr foremal for jamforelsen i det
aktuella fallet har faststéllts ligga i doften (med
avseende pé parfymer).
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28. En annan skillnad mellan de tva fallen &r
att i malet O2 ifragasattes vid den nationella
domstolen en annonsérs anvidndning av ett
kénnetecken som inte var identiskt men som
liknade en konkurrents varumérke och dar
den enes och den andres i reklamen angivna
tjdnster var desamma. Detta ar skilet till att
domstolen i domen i malet O2 besvarade den
forsta fragan — som i huvudsak formulerats
i samma ordalag som den forsta fragan i detta
forfarande — enbart med att tolka artikel 5.1 b
i direktiv 89/104. Domstolen ansag namligen
inte att det var nodvéndigt att tolka artikel 5.1
a. Vad som ifragasitts vid den nationella
domstolen inom ramen for en talan som
riktats mot de jamforelselistor som klagan-
dena har anvént, dr ddremot i forevarande fall
en annonsors anvandning av ett kinnetecken
som dr identiskt med nagon annans varu-
mérke med avseende pd produkter som &ar
identiska med de varor som omfattas av
detta varumarke.

29. Foljaktligen maste den forsta fragan
i detta forfarande, i vilken det hénvisas till
artikel 5.1 i direktiv 89/104 i dess helhet,
forstas sa att den hdnskjutande domstolen vill
fa klarhet i huruvida artikel 5.1 a ska tolkas sa
att innehavaren av ett varumirke kan hindra
en tredje man frén att i en jamforande reklam
anvinda ett kénnetecken som é&r identiskt
med detta varumirke med avseende pa varor
eller tjanster som ar identiska med dem for

14 — Jag hinvisar uppenbarligen till den omsténdigheten att de
tillhér samma slags marknad som parfymer och inte till
produkternas identitet med utgangspunkt i deras egenskaper
eller kvalitet.
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vilka detta varumaérke ar registrerat, d&ven om
denna anvéindning inte innebér nagon risk for
forvaxling hos allménheten betriffande de
ifragavarande varornas eller tjdnsternas
ursprung.

30. A andra sidan har den hinskjutande
domstolen med den andra fragan uttryckligen
begirt en tolkning enbart av artikel 5.1 a
i direktiv 89/104 for att fa klarhet i huruvida
innehavaren av ett vilkdnt varumarke enligt
denna artikel kan hindra en tredje man att
i naringsverksambhet, sédrskilt i en jamfoérande
reklam, anvidnda ett kidnnetecken som ar
identiskt med detta varumirke med avseende
pé varor eller tjanster som ér identiska med
dem for vilka detta varumadrke &r registrerat.
Fragan giller dven nidr denna anvdndning,
medan den fyller en visentlig funktion for
marknadsforingen av tredje mans varor, inte
innebér nagon risk for forvixling hos allmén-
heten betriaffande de ifragavarande varornas
eller tjansternas ursprung, inte péaverkar
forsiljningen av de varor eller tjanster som
omfattas av detta varumérke och inte pa nagot
satt dr till forfang for dettas renommé.

31. Enligt domstolens rittspraxis maste det
foreligga en risk for forvixling hos allmén-
heten betriffande varans eller tjanstens
ursprung, det vill siga en risk for att allmén-
heten kan tro att varorna eller tjansterna
i fraga kommer fran samma foretag eller
i forekommande fall fran foretag med ekono-
miska band, eftersom det enligt artikel 5.1 b
i direktiv 89/104 &r forbjudet att anvénda ett
kénnetecken som dr identiskt med eller liknar
nagon annans varumérke. Det forbud som
uppstillts i denna bestimmelse giller med
andra ord endast nir det finns risk for att

varumirkets grundliggande funktion skadas,
vilken &r att garantera konsumenterna
varornas eller tjdnsternas ursprung *.

32. Ska samma slutsats dras dven med
avseende pa det forbud som uppstillts
i artikel 5.1 a i det ovanndmnda direktivet?

33. Kommissionen har foreslagit att denna
fraga ska besvaras jakande. Till f6ljd avdomen
i malet O2 ska fragan, sdsom klagandena har
papekat, besvaras med bortseende av att det
mot detta forbud kan goras inviandningar som
grundas pa artikel 6 i direktiv 89/104 eller pa
artikel 3a.1 i direktiv 84/450. Enligt kommis-
sionen &r syftet med artikel 5.1 i direk-
tiv 89/104 i dess helhet uteslutande att
skydda varumaérkets grundlédggande funktion,
som 4dr att ge allménheten garantier om
ursprunget hos de varor som omfattas av
detta varumirke. Till stéd for denna stand-
punkt har kommissionen i synnerhet aberopat
domarna i malen Arsenal, Anheuser-Busch
och Adam Opel'®. Den forsta fragan ska
déarfor besvaras nekande. Klagandena har
samma uppfattning.

15 — Dom av den 9 januari 2003 i mal C-292/00, Davidoff
(REG 2003, s. 1-389), punkt 28, och domen i det ovannimnda
miélet O2, punkterna 47 och 57-59, samt dar angiven
rattspraxis.

16 — Dom av den 12 november 2002 i méal C-206/01, Arsenal
(REG 2002, s. 1-10273), punkt 51, av den 16 november 2004
i mal C-245/02, Anheuser-Busch (REG 2004, s. 1-10989),
punkt 59, respektive av den 25 januari 2007 i mal C-48/05,
Adam Opel (REG 2007, s. [-1017), punkt 21.
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34. L'Oréal och den franska regeringen har
tvartemot forordat att den forsta fragan ska
besvaras jakande. De har dérvid papekat att
syftet med artikel 5.1 a i direktiv 89/104 inte
endast dr att skydda varumirkets funktion
som dr att ge allménheten garantier om
ursprunget hos de varor som omfattas av
detta mirke, utan dven ar att skydda varu-
mirkets andra funktioner. Hérvidlag har
tionde skilet i det ovanndmnda direktivet
och domarna i de ovannimnda malen
Arsenal, Anheuser-Busch och Adam Opel
aberopats. L'Oréal har hivdat att den ovan-
ndmnda bestdimmelsen i synnerhet skyddar
varumirkets “kommunikationsfunktioner”,
sasom framgar av domstolens dom i malet
Parfums Christian Dior'” och i malet Boeh-
ringer Ingelheim m.fl.'5, samt av forstain-
stansrédttens dom i mélet VIPS *°. Den franska
regeringen, som har hinvisat till varumérkets
funktion "som &r att ge dess innehavare ritt att
kontrollera och skydda bilden av sitt varu-
mirke hos konsumenterna”, har ocksa
aberopat domen i malet Parfums Christian
Dior, i vilken en sadan funktion faststilldes
med hanvisning till vilkdnda varumérken som
sarskiljer exklusiva parfymer.

35. Jag erinrar om att enligt nionde skalet
i direktiv 89/104 ar det ”[f]or att underlitta
den fria rorligheten for varor och tjanster ... av
avgorande betydelse att sikerstélla att regi-
strerade varumérken hédanefter har samma
rattsliga skydd i alla medlemsstaterna” och att
”[d]etta forhéllande... emellertid inte [far]
hindra medlemsstaterna fran att efter eget

17 — Dom av den 4 november 1997 i mal C-337/95, Dior
(REG 1997, 5. 1-6013).

18 — Dom av den 26 april 2007 i mal C-348/04, Boehringer
Ingelheim m.fl. (REG 2007, s. 1-3391).

19 — Forstainstansrittens dom av den 22 mars 2007
i mal T-215/03, SIGLA mot harmoniseringsbyrdn — Elleni
Holding (VIPS) (REG 2007, s. II-711).
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bedomande ge ett omfattande skydd &t sddana
varumirken som ér kédnda”.

36. Det ska i det forsta avseendet pépekas att
rickvidden av det harmoniserade skydd for
varumérken som foreskrivs i direktiv 89/104
i huvudsak foljer av artikel 5.1 och 5.3, och av
de begransningar som foreskrivs i artiklarna 6
och 7 i detta direktiv.

37. I det andra avseendet medger artikel 5.2
i direktivet att medlemsstaterna ger vilkédnda
varumarken ett forstarkt skydd jamfort med
det skydd som foreskrivs i artikel 5.1. I motsats
till den sistndmnda bestimmelsen innebar
artikel 5.2 inte att medlemsstaterna alaggs att
i sin nationella rétt inféra det skydd som
faststdlls i denna bestimmelse, utan ger dem
endast en mojlighet att infora ett sadant
skydd. Om en medlemsstat har anvént sig av
denna mojlighet, ar de varumirken som har
ett renommé pa dess territorium darfor
foremal for savél det skydd som ges enligt
artikel 5.1 som det skydd som faststills
i artikel 5.2 i direktivet .

38. Savitt avser det skydd som med stéd av
artikel 5.1 i direktiv 89/104 obligatoriskt ska
ges varumdrket dr kommissionens stand-
punkt, enligt vilken syftet med denna bestam-

20 — Domen i det ovannimnda mélet Davidoff, punkterna 18-19.
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melse endast dr att skydda funktionen att ange
varumdrkets ursprung, visserligen inte
anmdérkningsviard. 1 tionde skalet i direk-
tiv 89/104, som allmént behandlar det
"skydd som foljer av det registrerade varu-
mirket”, anges, utan att det uppenbarligen
enbart hinvisas till det fall da varumérket och
kénnetecknet liknar varorna och tjansterna,
"att [g]lrundforutsittningen for skyddet &r att
det finns en risk for férvaxling”. Den omstén-
digheten att skyddet enligt detta skédl “ar
absolut nér det rader identitet mellan market
och tecknet och varorna eller tjansterna” kan
endast innebdra att innehavaren av varu-
mirket i ett sddant fall inte maste bevisa att
det foreligger en risk for forvaxling?,
eftersom detta har forutsetts 2, och inte med
nodvindighet att anvindningen av varu-
mirket kan forhindras dven dé det inte finns
négon sadan risk. I domen i malet adidas och
adidas Benelux?® anges att den omstandig-
heten ”[a]tt det foreligger risk for forvixling
utgor grundforutsdttningen for det skydd som
registrering av varumdrket ger bland annat

21 — Detir pa detta sitt som generaladvokaten Jacobs, i sitt forslag
till avgérande i mal C-291/00, LT] Diffusion, i vilket dom
meddelades den 20 mars 2003 (REG 2003, s. 1-2799),
punkterna 33—39, har uppfattat den absoluta karaktiren av
skyddet av varumirket sasom det framhallits i tionde skalet
i direktiv 89/104. Han har dirvid dragit slutsatsen att "det
skydd som varumirkesinnehavare ges enligt de relevanta
bestimmelserna i huvudsak grundar sig pé att det foreligger
en risk for forvixling, och bevis for att en sidan risk foreligger
ar overflodigt ndr det inte bara foreligger likheter mellan bade
varumérkena (eller varumirket och tecknet) och de produk-
ter som omfattas ddrav utan dessa dessutom ér identiska” och
att ”[a]rtiklarna 4.1 a och 5.1 a i direktiv[et] [89/104]... enbart
[4r] avsedda att vara tillimpliga i sddana fall, eftersom risk for
forvixling kan antas foreligga utan nagon nirmare gransk-
ning”. Det &r pd samma sétt som &ven pastdendet i punkt 49
i den ovannimnda domen kan uppfattas, enligt vilket "det
enligt direktivets artikel 5.1 a inte krévs bevis for att det, for
att bevilja ett absolut skydd i det fall att kiinnetecknet och
varumirket samt varorna och tjansterna ér identiska, ska
foreligga [en] risk [for att allmdnheten forvéxlar dem]”.

22 — Jag erinrar om att i artikel 16.1 i TRIPS-avtalet (Avtalet om
handelsrelaterade aspekter av immaterialritter) — som dr en
bilaga till Avtalet om upprittande av Virldshandelsorgani-
sationen, som undertecknades i Marrakech den 15 april 1994
och som, vad betriffar fragor som omfattas av dess
behérighet, godkints pa Europeiska gemenskapens vignar
genom radets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994
(EGT L 336, s. 1; svensk specialutgiva, omrade 11, volym 38,
s. 3) — foreskrivs att ”[n]ar ett identiskt lika tecken anvinds for
identiskt lika varor eller tjanster skall forvaxlingsrisk fore-
ligga”. Se éven generaladvokaten Tizzanos forslag till
avgorande i det ovannimnda mélet Anheuser-Busch, sérskilt
punkterna 71-77.

23 — Ovan punkt 28. Min kursivering.

mot tredje mans anvéndning av kédnnetecken
som inte dr identiska med varumérket”.

39. Emellertid framgar det faktiskt av detta
tionde skil att det ifrdgavarande skyddets
“funktion framfor allt ar att garantera att

varumairket anger ursprunget” .

40. Det dr dven genom att virdera en sadan
omstdndighet vid tolkningen som domstolen
i domen i malet Arsenal® for forsta gangen
fastslog att ”den ensamritt som stadgas
i artikel 5.1 a i direktivet infordes for att ge
varumaérkesinnehavaren mojlighet att skydda
sina sdrskilda intressen i egenskap av varu-
markesinnehavare, det vill sdga att sékerstélla
att varumérket kan fylla sin funktion” och att
“[u]tovandet av denna ritt.. foljaktligen
[maste] reserveras for de fall da tredje mans
anviandande av tecknet skadar eller kan skada
varumdrkets funktion och i synnerhet dess
grundldggande funktion att ge konsumen-
terna garantier om produktens ursprung”.

41. Aven om domstolen bekriftade dessa
pastdenden i de foljande domarna i mélen
Anheuser-Busch * och Adam Opel # kan det
i fraga om deras rdckvidd noteras en viss
utveckling.

24 — Min kursivering.
25 — Ovan punkt 51. Min kursivering.
26 — Ovan punkt 59.
27 — Ovan punkt 21.
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42. 1 malet Arsenal skulle domstolen
i synnerhet "avgora ... om artikel 5.1 a i direk-
tivet ger varumdrkesinnehavaren rétt att
forhindra tredje man att 6ver huvud taget
i ndringsverksamhet anvinda tecken som é&r
identiska med varumirket med avseende pa
de varor som dr identiska med dem for vilka
varumirket har registrerats, eller om denna
ritt att forhindra anvindning forutsitter att
innehavaren har ett sérskilt intresse i egenskap
av varumdrkesinnehavare i den man som
tredje mans anvdndning av tecknet i fraga
torde eller torde kunna paverka nagon av
varumirkets funktioner, detta for att inneha-
varen skall kunna utdva sin rétt att forhindra
anvindning” %.

43. Det var i samband hdrmed som domstol-
en gjorde de konstateranden som atergetts
ovan i punkt 40. Domstolen drog dérefter
slutsatsen att ”[v]arumirkesinnehavaren...
inte [kan] forhindra anvindningen av ett
tecken, som dr identiskt med varumairket,
med avseende pa produkter som &r identiska
med de produkter som varumairkesregistrer-
ingen avser, om denna anvéndning inte skadar
hans intressen i egenskap av varumérkesinne-
havare med hénsyn till varumirkets funk-
tion” %,

44. Det som saledes synes kunna dras som
slutsats av domen i malet Arsenal dr i korthet
att anvdndningen av ett kdnnetecken som ar
identiskt med varumérket med avseende pa
varor som dr identiska med de varor for vilka
varumdrket dr registrerat inte med nodvin-

28 — Domen i det ovanndmnda mélet Arsenal, punkt 42.
29 — Ibidem, punkt 54.
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dighet skadar eller riskerar att skada varu-
mirkets funktioner och att det endast ér nir
det dr fraga om en skada eller nér det finns risk
for att en av varumirkets funktioner skadas
som tredje mans anviandning av ett kidnne-
tecken som é&r identiskt med detta varumarke
kan forbjudas med stod av artikel 5.1 a
i direktiv 89/104 (utévandet av ensamritten
ar med andra ord "forbehallen” dessa fall). Det
ar av detta skéil som domstolen har ansett att
viss anvindning i helt beskrivande syfte alltsa
inte omfattas av tillimpningsomradet for
artikel 5.1 i direktivet, d& denna anvéndning
inte innebér intrang i de rittigheter som
denna bestimmelse &dr avsedd att skydda,
och den omfattas alltsa inte av anvindnings-
begreppet i den mening som avses i ndimnda
bestdmmelse i direktivet *.

45. 1 domen i malet Arsenal har, sdsom
papekats i punkt 16 i domen i malet
Céline®, skadan (eller risken foér denna)
hojts till en sddan funktion med varumarket
som krivs for att ensamritten enligt
artikel 5.1 a ska kunna utévas. Detta innebér
vid ndrmare anblick dock inte att det fort-
farande ska faststillas att en tredje mans
anvindning av varumirket kan forbjudas
enligt den ovannidmnda bestimmelsen nér
ndgon som helst av varumirkets funktioner
skadas eller riskerar att skadas eller, med
andra ord, att alla de funktioner som varu-
mirket kan ha ar réattsligt skyddade av denna
bestimmelse. I domen i mélet Arsenal har inte
de olika funktionerna med varumaérket fast-
stéllts. Inte heller har det pa nagot otvetydigt
sdtt angetts att alla dessa ér rittsligt skyddade
genom artikel 5.1 a i direktiv 89/104. For
ovrigt identifierade domstolen i mélet vid den

30 — Domavden 14 maj 2002 i mal C-2/00, Holterhoff (REG 2002,
s. 1-4187), punkt 16, och domen i det ovanndmnda malet
Arsenal, punkt 54.

31 — Dom av den 11 september 2007 i mél C-17/06, Céline
(REG 2007, s. 1-7041).
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nationella domstolen en skada (eller risk for
en skada) avseende den grundldggande funk-
tionen med varumérket som &r att vara varans
"ursprungsgaranti”®2. Det kan saledes anses
att domstolens avsikt i domen i malet Arsenal
endast har varit att inte undanta — dock utan
att faststdlla — skydd enligt ovanndmnda
bestammelse for andra funktioner med varu-
mirket d4n den grundliggande funktionen.
Domstolen har darigenom slutligen latit
denna fraga fortfarande sta 6ppen.

46. Enligt min mening har domstolen med
domen i malet Adam Opel dock tagit ett
ytterligare steg framét nér den pa grundval av
denna bestimmelse faststillt ett skydd for
andra funktioner med varumirket dn den
grundldggande funktionen.

47. Aven om domstolen i denna dom, med de
synpunkter som étergetts ovan i punkt 40,
forst papekade att ”[a]nbringande av tredje
man av ett tecken som dr identiskt med ett
varumadrke registrerat for leksaker péa fordon-
smodeller i forminskad skala kan foljaktligen
endast forhindras i enlighet med artikel 5.1 a
i direktivet om det skadar eller kan skada

varumirkets funktioner”®, atertog den

32 — Domen i det ovanndmnda mélet Arsenal, punkt 61.

33 — Domen i det ovanndmnda malet Adam Opel, punkt 22. Min
kursivering.

dérefter slutligen detta begrepp, dock utan att
ange ordet “endast”. Domstolen fastslog
namligen att "da ett varumadrke ar registrerat
béde for motorfordon, med avseende pa vilka
det dr ként, och for leksaker, utgor tredje mans
anbringande, utan varumairkesinnehavarens
tillstand, av ett tecken som &r identiskt med
varumaérket pd modeller i forminskad skala av
fordon av detta mirke, i syfte att troget
efterbilda dessa fordon, samt forséljning av
ndmnda modeller... sddan anvdndning, i den
mening som avses i artikel 5.1 a i direktivet,
som varumirkesinnehavaren kan forhindra
om denna anvdndning skadar eller kan skada
varumirkets funktioner, i dess egenskap av
varumirke registrerat for leksaker”?*. Det
synes inte vara godtyckligt att anse att detta
stillningstagande inte endast motsvarar
pastaendet att skyddet enligt artikel 5.1 a
inte kan utlosas da det inte foreligger nagon
skada (eller risk for skada) pa en av varu-
mirkets funktioner (inget skydd om inte ens
en av varumairkets funktioner &r skadad eller
riskerar att skadas), utan tar sig uttryck i ett
pastdende enligt vilket det for att detta skydd
ska utlosas krivs att nagon som helst av
varumairkets funktioner skadas (eller riskerar
att skadas) (skydd om ndgon som helst av
varumadrkets funktioner skadas eller riskerar
att skadas).

34 — Ibidem, punkt 37. Se, analogt, dven punkterna 26 och 36
i domen i det ovannamnda malet Céline, att jamforas. Enligt
punkt 26 “far tredje mans anvidndning utan tillstand av ett
tecken som #r identiskt med ett registrerat varumirke med
avseende pa varor och tjinster som ar identiska med dem for
vilka varumirket ar registrerat enligt artikel 5.1 a i direktivet
endast forbjudas om anvindningen skadar eller kan skada
varumirkets funktion, i synnerhet dess grundliggande
funktion som dr att garantera varans eller tjanstens ursprung
for konsumenterna” (min kursivering). Enligt punkt 36,
i vilken begreppet “endast” inte lingre forekommer, ar det
friga om “anvindning som innehavaren av ett dldre
varumérke har rétt att forhindra med stod av artikel 5.1 a
i direktivet, nér tredje man utan tillstind anvinder en firma,
ett niringskdnnetecken eller en beteckning som &r identisk
med det éldre varumirket inom ramen foér niringsverk-
samhet som avser saluforing av varor som ér identiska med de
varor for vilka varumérket har registrerats, om anvéndningen
med avseende pa varorna skadar eller kan skada varumérkets
funktion”.
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48. Domstolen angav for ovrigt inte heller
i denna dom vilka de andra funktionerna med
varumirket dr 4n den grundliggande funk-
tionen, eftersom det i malet vid den nationella
domstolen for 6vrigt inte hade pastatts att den
ifragavarande anvindningen av varumairket
skadade ”andra funktioner med detta varu-
mirke én dess grundldggande funktion” .

49. Genom detta gradvisa framlédggande
i rattspraxis av uppfattningen att dven andra
funktioner med varumérket &n funktionen
med ursprungsgaranti skyddas enligt
artikel 5.1 a i direktiv 89/104 uppstar dock
vissa viktiga fragor, sasom fragan att faststlla
vilka dessa funktioner &r och dessutom fragan
att kontrollera pa vad sitt detta skydd
anpassas och samordnas med det skydd som
foreskrivs for det vilkdnda varumérket enligt
artikel 5.2 i detta direktiv. Forutsdttningen
harfor ar att syftet med den sistndmnda
bestammelsen, i den del i vilken det hénvisas
till forfang for ett sddant varumaérkes sarskilj-
ningsférmaga eller renommé, dven synes vara
att skydda varumérkets funktioner.

50. Det ska i det forsta avseendet papekas att
det varken i direktiv 89/104 eller, efter vad jag
vet, i domstolens rittspraxis ges nagon
forteckning eller ndgon beskrivning av andra
funktioner med varumérket &n funktionen att
garantera varans ursprung.

35 — Ibidem, punkt 25.
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51. Ett dandamalsenligt bidrag har hérvidlag
lamnats av generaladvokaten Jacobs i hans
forslag till avgorande i det ovanndmnda malet
Parfums Christian Dior *. Efter att ha papekat
att "[d]Jven om domstolen traditionellt har
framhéllit den betydelse som varumérken har
vad giller produkternas ursprungsangivelse,
... har den inte ansett att varumaérkesratt bara
kan aberopas for att uppritthélla den funk-
tionen” hinvisade generaladvokat Jacobs till
andra eventuella funktioner med varumarket.
Den funktion som han for 6vrigt ansag vara en
integrerad del eller i vart fall harrérande fran
den grundldggande funktionen var "kvalitets-
... funktionen”, det vill siga funktionen som
“symboliserar egenskaper som konsumen-
terna forknippar med vissa varor eller
tjdnster” och garantin ”att varorna eller
tjidnsterna lever upp till forvantningarna”,
och ”’kommunikations’-, investerings- eller
reklamfunktioner”. De sistndimnda “sdgs
uppstd ur det faktum att det 4r market som
ligger till grund f6r en investering i marknads-
foringen av en produkt” och har saledes
"virden som fortjanar skydd som sidana,
dven om det inte foreligger nidgot missbruk
i form av oriktiga uppgifter om ursprung eller
kvalitet”.

52. Generaladvokaten Ruiz-Jarabo Colomer
ansag i sitt forslag till avgorande i det ovan-
ndmnda malet Arsenal* "att det dr en alltfor
forenklad begransning att inskrdnka varu-
mirkets funktion till angivandet av fore-
tagsursprung” och framholl att “[e]-
rfarenheten har visat att anvidndaren i de
flesta fall inte vet vem som tillverkar de varor
han konsumerar” medan varumérket "far eget
liv och uttrycker... en egenskap, ett anseende
och i vissa fall till och med ett sitt att forhalla

36 — Forslag till avgérande av den 29 april 1997, punkterna 39 och
41-42.

37 — Forslag till avgorande av den 13 juni 2002, punkterna 46—47.
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sig till livet”. Mot bakgrund av "marknadens
nuvarande funktionssétt och den genomsnitt-
lige konsumentens handlingssitt” fann han
"inget skal till att dessa 6vriga funktioner hos
varumirket inte skulle omfattas av skydd och
endast funktionen att ange frén vilket foretag
varorna och tjansterna harrér skulle
skyddas”38.

53. Savitt avser garantin for kvalitet eller,
snarare, for stabiliteten (eller den likartade
beskaffenheten) i kvaliteten pa de varor som
omfattas av varumirket har det angetts att det
dar frdga om mer dn en aspekt av funktionen att
garantera varans ursprung®. Den ensamrétt
som varumdrket ger skyddar varumérkesin-
nehavarens intressen och konsumenterna kan
inte &beropa den for att krdva en viss kvalitet
pd varorna. Aven om den jimna kvaliteten
allmédnt motsvarar intresset hos den produ-
cent som dr varumdirkesinnehavare dr den
uppenbarligen inte i sig sékerstilld genom
varans ursprung och genom den foljande
enhetskontrollen av varans kvalitet som
varumadrket garanterar. Sdsom generaladvo-
katen Kokott nyligen har papekat ska saledes
”[v]arumérkesritten... sdkerstilla mojligheten
att kontrollera kvaliteten pa varorna och inte
att denna kontroll verkligen utévas”*. Varu-
mirket medger saledes inte enbart att dess
innehavare hindrar att varor framstar som om
de hérror fran honom — som dédremot inte gor

38 — Sediven, i fraiga om marknadens funktioner, generaladvokaten
Ruiz-Jarabo Colomers forslag till avgorande av den
19 januari 2006 i mal C-259/94, Emanuel, i vilket dom
meddelades den 30 mars 2006 (REG 2006, s. 1-3089),
punkterna 41-45.

39 — Se, for ett liknande resonemang, bland ménga andra, Lord
Mackenzie Stuarts meddelande "Les travaux de la Cour de
Justice des Communautés européennes”, i Marque et droit
économique — Les fonctions de la marque (motesprotokoll av
den 6-7 november 1975), Union des fabricants pour la
protection internationale de la propriété industrielle et
artistique, Paris, 1976, s. 257, sérskilt s. 261-262.

40 — Forslag till avgorande av den 3 december 2008 i mél C-59/08,
Copad, som fortfarande &r anhingigt vid domstolen,
punkt 50.

det — (funktion for att garantera varans
ursprung), utan dven att han kan hindra att
varor som hérror fran honom under den
marknadsforing som foljer efter det att varan,
av honom eller med hans samtycke, forst forts
ut pa marknaden undergér sadana éndringar
i kvaliteten som han inte har tillatit (se
artikel 7.2 i direktiv 89/104).

54. Vad betriffar de kommunikationsfunk-
tioner med varumiérket som L'Oréal har
aberopat rader det ingen tvekan om att det
genom varumdrket kan spridas upplysningar
till konsumenterna av olika slag om varan som
omfattas av detta varumirke. Det kan vara
fraga om upplysningar som overfors direkt
genom det kdnnetecken som varumérket
bestar av (exempelvis upplysningar om mate-
riella egenskaper for varan som overfors
genom beskrivande uppgifter som eventuellt
ingdr i ett sammansatt varumarke), eller oftare
om “ackumulerade” upplysningar*' om varu-
market till f6ljd av innehavarens marknads-
foring och reklam — till exempel meddelande
om immateriella egenskaper som ger form at
en bild av varan eller av foretaget allmént
(exempelvis  kvaliteten, tillforlitligheten,
allvaret, etc.) eller specifikt (exempelvis en
viss stil, lyx, kraft). Denna upplysande
karaktdr hos varumérket fortjdnar att
skyddas dven da en tredje mans anvindning
av varumirket inte &r sadan att den medfor
forvaxling vad avser varornas eller tjdnsternas
ursprung *.

41 — Den effektiva bilden av varumirket som "ackumulator av pa
annat sitt meddelade uppgifter” hirrér fran G. De Sena, "Il
diritto dei marchi — Marchio nazionale e marchio comuni-
tario”, Giuffré, Milano, 2007, s. 52.

42 — Se, idetta avseende, generaladvokaten Sharpstons forslag till
avgorande i mal C-252/07, Intel Corporation, i vilket dom
meddelades den 27 november 2008 (REG 2008, s. 1-8823),
punkterna 8-13, samt forstainstansrittens dom i det ovan-
nidmnda malet VIPS, punkt 35.
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55. Sasom L'Oréal har erinrat om har det
i domstolens rittspraxis redan slagits fast att
genom den ensamrétt som ges enligt artikel 5
i direktiv 89/104 ar varumérkets "anseende”
vart att skyddas. Domstolen har ansett att
"skada som dsamkas varumérkets anseende
i princip kan vara skilig grund, i den mening
som avses i artikel 7.2 i direktivet, for
innehavaren att motsitta sig fortsatt mark-
nadsforing av varor som har forts ut pa
marknaden av honom eller med hans sam-
tycke” .

56. Isynnerhet utgér den omsténdigheten att
varans utformning efter ompaketeringen inte
dr sadan att varumdrkets eller dess inneha-
vares anseende kan skadas ett giltigt skél i den
mening som avses i den ovanndmnda bestam-
melsen*. S& kan till exempel ”[e]tt ompake-
terat likemedel... utformas oldmpligt och
ddrmed skada varumérkets anseende, bland
annat om forpackningen eller etiketten, dven
om den inte dr bristfillig, av dalig kvalitet eller
ger ett slarvigt intryck, dr av sadant slag att
den kan inverka pa varumairkets virde genom
att forsimra det intryck av omsorg och
kvalitet som knyts till en sddan vara och det
fortroende for varan som det dr dgnat att ge
hos omsittningskretsen”*. Nér en aterfor-
sdljare anvinder ett varumirke for fortsatt
marknadsféring av lyxiga och prestigefyllda
varor som omfattas av detta varumarke maste
han dessutom anstréinga sig "for att undvika
att hans reklam péverkar varumirkets véirde

43 — Domen i det ovannimnda malet Parfums Christian Dior,
punkt 43.

44 — Dom av den 11 juli 1996 i de férenade malen C-427/93,
C-429/93 och C-436/93, Bristol-Myers Squibb m.fl.
(REG 1996, s. 1-3457), punkt 75, domen i det ovanndmnda
malet Dior, punkt 43, och domen i det ovannimnda malet
Boehringer Ingelheim m.fl,, punkterna 20-21.

45 — Domen i det ovannamnda malet Boehringer Ingelheim m.fl.,
punkt 43.
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genom att skada de ifrdgavarande produk-
ternas dragningskraft, prestigefyllda framto-

ning och aura av lyx”*.

57. Aven om dessa beslut bekriftar att det
skydd som varumérket ges genom ensam-
ratten enligt artikel 5 i direktiv 89/104
utstracks till att galla utéver nédvandigheten
att skydda varumaérkets funktion att garantera
varans ursprung och séledes det forhallandet
att det foreligger en risk for forvaxling vad
avser varornas eller tjidnsternas ursprung,
lamnar de dock frégan Oppen att faststélla
i vilken man skyddet av i synnerhet varumar-
kets kommunikationsfunktioner, och sarskilt
varumirkets anseende, mot anvéndningen av
ett kidnnetecken som é&r identiskt med varu-
mirket med avseende pa identiska varor
omfattas av tillimpningsomridet  for
artikel 5.1 a i direktiv 89/104 (varvid ddrmed
avses alla varumirken och inte endast de
varuméirken som &tnjuter renommé) och
i vilken man detta skydd omfattas av tillimp-
ningsomradet for artikel 5.2 i detta direktiv.
I den sistndmnda bestimmelsen foreskrivs det
— men endast med avseende pa vilkdnda
varumirken — enligt fast réittspraxis ett skydd
som bortser fran att det foreligger en risk for
forvaxling hos allmdnheten . Det ér en fraga
som &r kinslig framfor allt med tanke pa den
omstindigheten att

— det system som faststillts genom de tva
bestimmelserna &dr olika, eftersom

46 — Domen i det ovanndmnda mélet Parfums Christian Dior,
punkterna 44—45.

47 — Se, for ett liknande resonemang, dom av den 11 novem-
ber 1997 i mal C-251/95, SABEL (REG 1997, s. 1-6191),
punkt 20, av den 23 oktober 2003 i mal C-408/01, Adidas-
Salomon och Adidas Benelux (REG 2003, s. 1-12537),
punkterna 27-30, och d@ven domen i det ovanndmnda malet
adidas och adidas Benelux, punkterna 40—41.
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skyddet enligt artikel 5.1 &dr obligatoriskt
for medlemsstaterna, medan skyddet
enligt artikel 5.2 &r valfritt,

— domstolen har angett att artikel 5.2 i di-
rektivet, frain och med domen i malet
Davidoff, éven ér tillamplig pa varor eller
tjanster som ar identiska eller av liknande
slag — och inte enbart sdsom uttryckligen
anges i denna bestimmelse med avseende
pé varor eller tjdnster som inte &r av
liknande slag — som de varor eller tjénster
for vilka varumaérket &r registrerat *.

58. Bestdmmelsen om ett frivilligt skydd i den
mening som avses i artikel 5.2 mot den skada
pé ett varumérkes renommé som orsakas av
anvindningen av ett kdnnetecken som dar
identiskt med avseende pa identiska varor
synes strida mot uppfattningen att syftet med
artikel 5.1 a &r att skydda alla varumérkets
funktioner mot en saddan anvindning. Det
synes hirvidlag vara bittre att vid tolkningen
av den sistnaimnda bestdmmelsens riackvidd
folja synsittet i domen i mélet Arsenal (inget
skydd om inte ens en funktion med varu-
market skadas eller riskerar att skadas) i stéllet
for det synsitt som framgar av domen i malet
Adam Opel (skydd om mndgon som helst
funktion med varumérket skadas eller riskerar
att skadas). Det ska dock inte uteslutas att den
breda tolkningen av artikel 5.2 som foljts i den
rattspraxis som inletts med domen i malet
Davidoff och som jag har dberopat ovan i den
foregaende punktens andra strecksats,

48 — Domarna i de ovannimnda mélen Davidoff, punkt 30,
Adidas-Salomon och Adidas Benelux, punkterna 19-20,
och adidas och adidas Benelux, punkt 37.

forutom sjalvklart de fall som uttryckligen
foreskrivs i denna bestimmelse, omfattar fall
med anvédndning av ett kinnetecken som é&r
identiskt med det vilkdnda varumérket med
avseende pa en liknande vara eller tjanst, med
anvindning av ett kinnetecken som liknar det
vilkdnda varumérket med avseende pa en
identisk vara eller tjanst och med anvandning
av ett kidnnetecken som liknar det vilkédnda
varumérket med avseende pa en liknande vara
eller tjanst, men inte fallet med anvandning av
ett kdnnetecken som dr identiskt med det
vilkdnda varumiérket med avseende pa en
identisk vara eller tjanst, vilket fortfarande
omfattas av artikel 5.1 a.

59. Mot bakgrund av omsténdigheterna
i férevarande mal ar det dock inte noédvéndigt
for att besvara fragorna fran Court of Appeal
att utdver undersokningen av de tolknings-
fragor som angetts i stora drag i de tva
foregdende punkterna fordjupa sig eller
komma fram till en uttémmande beskrivning
av de varumairkesfunktioner som kan skyddas
enligt artikel 5.1 a.

60. Jag pépekar i detta avseende att de forsta
tva fragorna utgér fran den nationella domsto-
lens faststillande av att det i forevarande fall
vare sig foreligger nigon risk for forvixling
hos allménheten betriffande varornas
ursprung, och séiledes en skada pa den
grundlidggande funktionen med de varu-
mirken for vilka skydd soks, eller en skada
pd renommét for dessa varumirken, och
siledes pa de (kommunikations)funktioner
som dessa har tack vare detta renommé. Det
framgar inte att L'Oréal har gjort gillande att
det foreligger en skada pa andra funktioner
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hos dess varumérken én de ovanndmnda. For
ovrigt har L'Oréal i sitt skriftliga yttrande, efter
att ha hénvisat till kommunikationsfunktio-
nerna hos de varumérken for vilka skydd soks,
inte ens dberopat nagon skada (eller risk for en
skada) pa dessa varumirkens renommé, utan
endast att den patalade anvdndningen av
dessa gor att klagandena kan dra en otillborlig
fordel av detta renommé.* Den omsténdig-
heten att en sadan fordel dras innebir inte,
i motsats till de fall dd det vilkdnda varu-
mirket skamfilats eller degraderats, att denna
anvindning édventyrar eller riskerar att dven-
tyra de kommunikationsfunktioner som de
ifragavarande varumarkena har tack vare sitt
renommeé.

61. Jag anser darfor att den forsta och den
andra fragan kan besvaras med att artikel 5.1 a
i direktiv 89/104 ska tolkas sa att innehavaren
av ett varumadrke inte har rdtt att hindra tredje
man fran att i en jamférande reklam anvianda
ett kdnnetecken som dr identiskt med detta
varumirke med avseende pa varor eller
tjdnster som &r identiska med de tjanster for
vilka varumérket dr registrerat, om denna
anvindning inte skadar eller riskerar att skada
varumirkets grundliggande funktion att
garantera varans ursprung eller ndgon annan
funktion med detta varumérke, och detta dven
om denna anvindning fyller en vésentlig
funktion vid marknadsforingen av annonso-
rens produkt och i synnerhet gor det mojligt
for denne att dra en otillborlig fordel av detta
varumdrkes renommé.

49 — Sesirskilt punkterna 89-90 och 110-113 i L'Oréals skriftliga
yttrande.
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62. Jag preciserar dock genast att dven om en
sddan anvdndning av varumérket inte kan
forhindras enligt artikel 5.1 a i direktiv 89/104
kan den sjalvklart, da villkoren darfor ar
uppfyllda, beivras med stéd av (de nationella
bestimmelserna om  inférlivande  av)
artikel 5.2 i samma direktiv och/eller av
artikel 3a.1 i direktiv 84/450.

63. Det ér just den sistndmnda bestimmelsen
som den tredje och den fjirde frégan har
koncentrerats pa. Jag kommer att underséka
dessa fragor i tur och ordning, dock inte utan
att inledningsvis papeka att L'Oréals talan mot
de ifragavarande jamforelselistorna, enligt
beslutet om héanskjutande, har grundats
enbart pa den nationella bestimmelse
genom vilken artikel 5.1 a i direktiv 89/104
har inforlivats (section 10 forsta stycket
i varumarkeslagen) och inte pa den bestdm-
melse enligt vilken artikel 5.2 i samma direktiv
har inforlivats eller direkt pa bestimmelserna
om jamforande reklam.

64. Det ankommer pa den hinskjutande
domstolen att — for det fall den mot bakgrund
av domstolens svar pa de forsta tva fragorna
anser att villkoren for att tillimpa section 10
forsta stycket i varumirkeslagen inte ar
uppfyllda i forevarande fall — bedéma huru-
vida den tredje och den fjirde fridgan mot
bakgrund av nationell rétt, d&ven processritt,
ivart fall fortfarande ér av betydelse for att 16sa
den tvist som anhéngiggjorts vid den dom-
stolen avseende fridgan om huruvida anvénd-
ningen av jamforelselistor &r tillaten.
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3. Den tredje fragan

65. Med den tredje fragan vill den héanskju-
tande domstolen att domstolen ska tolka
uttrycket “drar otillborlig fordel” som
anvinds i artikel 3a.1 g i direktiv 84/450.
Den hénskjutande domstolen har utgétt fran
att inte ens klagandena har bestridit att
anvindningen av jdmforelselistor ger dem
mojlighet att dra férdel av L'Oréals exklusiva
parfymers renommé. Den har vidare papekat
att vilken typ av reklam som helst som jamf6rs
med en pa marknaden vilkénd vara praktiskt
taget innehéller en betydande del av “free
riding”. Mot denna bakgrund har den
hénskjutande domstolen, i den tredje fragans
andra del, sdrskilt fragat huruvida jamforelsen
med en vara som omfattas av ett vilkant
varumairke och som gors pé en jamforelselista
i sig gor det mojligt for annonsoéren att dra
otillborlig fordel av detta varumérkes
renommé.

66. Sasom jag har papekat i ett foregaende
forslag till avgorande® avser jamforande
reklam i de flesta fall jamforelsen med en
mer etablerad konkurrent och ger darfor i sig
upphov till en viss grad av "hopkoppling” till
dennes renommé eller motsvarande sdrskil-
jande kinnetecken. Aven om lagstiftaren
i artikel 3a.1 g i direktiv 84/450 har anvant
adjektivet "otillborlig” har han uppenbarligen
gjort det pd grund av att han anser att det

50 — Forslag till avgérande av den 31 januari 2008 i det ovan-
nidmnda malet O2, punkt 56.

forhallandet att det foreligger en fordel for
annonsdren som dras av konkurrentens
sarskiljande kanneteckens renommé i sig
inte ar tillriackligt for att motivera ett forbud
mot jamforande reklam.® Det édr i detta
avseende nodvéndigt att fordelen kan kvalifi-
ceras som “otillborlig”. Det ska inte forbises
att det i direktiv 97/55 klart uttrycks gemen-
skapslagstiftarens vélvilja i forhallande till den
jamforande reklamen. Denna kan vara ett
beridttigat sitt att informera konsumenterna
och uppmuntra till konkurrens mellan leve-
rantorerna av varor och tjénster i konsumen-
ternas intresse (se skil 2 och skal 5) %2, sa att
enligt fast réttspraxis ”de krav som stills pa
jamforande reklam [maste] tolkas pa det sitt
som &r mest fordelaktigt for denna reklam” *.

67. Den aktuella frigans andra del ska enligt
min mening dérfoér besvaras nekande.

68. Syftet med denna fraga dr dock mer
allmént dven att fa klarhet i vilka kriterier
som gor det mojligt att som otillborlig
kvalificera den fordel som genom en jamfo-
rande reklam dras av ett varumirkes
renommeé.

51 — Generaladvokaten Léger papekade i sitt forslag till avgorande
av den 8 februari 2001 i mal C-112/99, Toshiba, i vilket mal
dom meddelades den 25 oktober 2001 (REG 2001, s. [-7945),
punkt 76, att genom den ifrdgavarande bestimmelsen,
ivilken uttrycket "otillbérlig” anvinds, kunde "uppfattningen
inte [bittre] uttryckas dn att det 4r ofrdnkomligt, att den
konkurrerande [annonsoren)] tillagnar sig en del av nyttan av
[konkurrentens varumirkes] renommé”.

52 — Se domarna i de ovannimnda malen De Landtsheer
Emmanuel, punkterna 34 och 62, och O2, punkterna 38-39.
53 — Domen i det ovannimnda mélet De Landtsheer Emmanuel,

punkt 35 och dar angiven réttspraxis.
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69. L'Oréal har hédnvisat till definitionen i det
forslag till avgorande som generaladvokaten
Jacobs foredrog i malet Adidas-Salomon och
Adidas Benelux *, enligt vilken ”[u]ttrycket att
dra otillborlig fordel av varumaérkets sarskilj-
ningsforméga eller renommé.. déremot
maste vara avsett att omfatta ‘fall av klart
utnyttjande av och snyltande pa effekterna av
ett kdnt varumirke eller ett forsok att dra
nytta av dess renommé”*. L'Oréal har
i huvudsak papekat att den fordel ér otillborlig
som erhélls genom sddan 6kad forsiljning och
sddana hojda priser som genomfors enbart
genom utnyttjande av marknadsforingsan-
stringningar som gors av det vilkdnda varu-
mirkets innehavare, utan att nagra egna
sddana anstriangningar har foretagits. Det dr
fraga om otillborligt utnyttjande av renommé
ndr jamforelsen inte dr nodvindig for att
sérskilja innehall och fordelar hos den annon-
serade varan i forhallande till innehallet och
fordelarna hos den vara som omfattas av det
vilkdnda varumérket. L'Oréal har papekat att
i forevarande fall var det inte nodvéndigt att
anvinda de egna vilkinda varumérkena for
att beskriva doften hos de parfymer som
saldes av klagandena. Denna doft hade
kunnat beskrivas genom hénvisning till
kénda dofter (till exempel blommor, kryddor,
citrusfrukter).

70. Klagandena har dberopat domen i malet
Siemens®* och dérvid sarskilt erinrat att
domstolen i punkterna 24 och 18 i denna
dom angav dels att "den fordel som den
jamforande reklamen innebdr for konsu-
menten ovillkorligen skall beaktas vid bedom-

54 — Forslag till avgérande av den 10 juli 2003, punkt 39, i det
ovannamnda mélet Adidas-Salomon och Adidas Benelux.

55 — Definitionen har foér 6vrigt, genom ett uttryckligt omném-
nande, dtergetts av Mostert, F.W., "Famous and Well-Known
Marks”, Butterworths, London, 1997, s. 62.

56 — Dom av den 23 februari 2006 i mal C-59/05, Siemens
(REG 2006, s. 1-2147).
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ningen av om en annonsor har dragit otill-
borlig fordel av en konkurrents varumérkes ...
renommé”, dels att det var noédvandigt att
faststdlla huruvida i detta fall annonsorens
Overtagande av kidrnan av konkurrentens
system for bestéllningsnummer kunde
“medfora att det etablera[de]s ett samband
i medvetandet hos den malgrupp som...
reklam[en] rikta[de] sig till mellan tillverkaren
av de styrsystem som avs[4g]s i malet vid den
nationella domstolen... och den konkurre-
rande leverantoren, sé att malgruppen [kunde
ha] overfor[t] det renommé som avs[ag]
tillverkarens produkter till den konkurre-
rande leverantorens produkter”.

71. Jag instimmer forst och frimst med
kommissionen och med Forenade kunga-
rikets regering i deras instillning att uttrycket
“drar otillborlig fordel” som gemenskapslag-
stiftaren har anvént inte ldmpar sig for att
definieras allmént. Detta uttryck synes ha
utformats for att tillimpas flexibelt pa
grundval av en bedémning fran fall till fall,
mot bakgrund av de faktiska omstindighe-
terna i varje enskilt fall .

72. Vad avser avsnittet i generaladvokaten
Jacobs forslag till avgorande som refererats

57 — Se Joint Recommendation Concerning Provisions on the
Protection of Well-Known Marks som antogs av representant-
forsamlingen vid Parisunionen for skydd av den industriella
aganderitten och av generalforsamlingen vid Virldsorgani-
sationen for den intellektuella dganderitten (WIPO) (1999).
I meddelandet om artikel 4.1 b iii i denna rekommendation,
vari det fall dberopas i vilket anvindningen av ett varumérke
som utgor en efterbildning, en imitation, en 6versittning eller
en transkription av ett vilkdnt varumirke “drar otillbérlig
fordel av [varumirkets] sarskiljningsforméga”, anges att
denna hanvisning till "otillborlig fordel” "ar avsedd att ge

medlemsstaterna viss flexibilitet i tillimpningen av detta

kriterium”.
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ovan i punkt 69, vilket for 6vrigt hinfors till
tolkningen av artikel 5.2 i direktiv 89/104 och
inte till tolkningen av artikel 3a.1 g i direk-
tiv 84/450, har generaladvokat Sharpston
nyligen med ritta papekat att detta avsnitt
inte ska tolkas som en definition av omfatt-
ningen av det skydd som kinda varumérken
atnjuter enligt gemenskapsritten. Enligt
henne ska avsnittet hellre tolkas som en
redogorelse for det historiska och konceptu-
ella sammanhang i vilket detta skydd antogs,
i syfte att bidra till forstaelsen. * A andra sidan
ar uttrycken “snyltande p4 [ett vilkint varu-
mairkes] effekter” eller ”att férsoka att dra
nytta av dess renommé” fortfarande négot
obestdmda och framstar framfor allt som foga
dndamalsenliga i samband med jiamférande
reklam, vilken, sdsom jag har papekat ovan, s
gott som per definition omfattar en liknande
instéllning frén sin upphovsman.

73. Det kriterium som klagandena har
aberopat och som innebar att det ska kontrol-
leras om det i medvetandet hos den malgrupp
som reklamen riktar sig till etableras ett
sddant samband mellan innehavaren av det
vilkdnda varumirket och annonséren att
denna mélgrupp kan 6verféra renommét hos
denne varumdrkesinnehavares varor till de
varor som annonsoren séljer (nedan for
enkelhetens skull kallat sambandet med 6ver-
féring av renommé) har av domstolen
i domarna i malen Toshiba* och Siemens
faktiskt ndamnts som relevant vid bedom-
ningen for att faststilla huruvida anvand-
ningen av nagon annans varumirke i en

58 — Forslag till avgorande foredraget i det ovanndmnda mélet
Intel Corporation, punkt 35.

59 — Domen i det ovanndmnda malet Toshiba, punkterna 57 och
60.

60 — Domen i det ovanndmnda mélet Siemens, punkt 18.

jamforande reklam kan medfora en otillborlig
fordel for annonsoren som dras av varumér-
kets sérskiljande karaktir och av dess
renommé. Vilken funktion som detta krite-
rium ska fylla vid denna bedémning framgér
dock inte sérskilt klart av dessa domar. Mina
iakttagelser efter de synpunkter som framlagts
i detta forfarande och den parallella tolk-
ningen av artikel 5.2 i direktiv 89/104 for att
besvara den femte fragan gor att jag ar
bendgen att anse att ett faststéllande av att
det foreligger ett samband med 6verféring av
renommé gor det mojligt att sla fast att ndgon
drar fordel av nagon annans varumérkes
renommé, men inte att denna fordel &r
otillborlig. P4 annat sitt kan inte skalet
forstas till att domstolen i domen i malet
Siemens har slagit fast betydelsen av “den
fordel som den jamforande reklamen innebar
for konsumenten” for bedomningen av om
den fordel som en annonsor har dragit av en
konkurrents sérskiljande kénnetecken ar otill-
borlig eller j ¢, och, som det finns anledning
att papeka, detta utanfér bedomningen av
huruvida det har etablerats ett samband med
overforing av renommé.

74. For att kontrollera huruvida den jamfo-
rande reklamen gor det mojligt for annon-
soren att dra otillborlig fordel av konkurren-
tens varumiérkes renommé ér det forst och
framst nodvandigt att faststilla om denna kan
medfora att ett samband med 6verforing av
renommé uppstar i medvetandet hos den
malgrupp som reklamen ér riktad till. Dom-
stolen har angett att det for ett sadant
faststillande ”ar... av vikt att hansyn tas till
den allmidnna framstéllningen i den omtvis-
tade reklamen samt till vilken malgrupp som
reklamen dr riktad”®2. Domstolen har dérvid

61 — Ovan punkt 24.
62 — Domen i det ovanndmnda mélet Toshiba, punkt 60.
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dven anfort att det hos en malgrupp som
bestar av specialiserade néringsidkare ar
mycket mindre troligt att det faststills ett
samband med 6verfoéring av renommé dn om
det hade varit fraga om slutkonsumenter.

75. Sedan den ovanndmnda verkan har fast-
stallts, och foljaktligen att det foreligger en
fordel som dras av ndgon annans varumarkes
renommé, kan slutsatsen inte automatiskt
dras att den ifragavarande reklamen strider
mot artikel 3a.1 g i direktiv 84/450. Det ar
fortfarande nodvandigt att bedoma huruvida
den ovannidmnda fordelen ér otillborlig eller
ej. Detta ska enligt min mening goras
i forhallande till omstidndigheterna i varje
enskilt fall.

76. Av betydelse hirvidlag ar framfor allt den
fordel som den jaimfoérande reklamen innebar
for konsumenten®, oavsett om denna
befinner sig i ett mellanliggande led eller ar
slutkonsument. For att en siddan fordel ska
foreligga krévs att reklamen uppfyller vill-
koren enligt artikel 3a.1 a-d for att vara
tillaiten. Denna fordel ska enligt min mening
dock uppskattas jimte andra relevanta om-
stindigheter, sdsom konkurrentens varu-
mirkes grad av renommé eventuellt i forhél-
lande till annonsérens varumirkes renommé,
det sirskilda anseende som i konsumentens

63 — Ibidem, punkt 52.
64 — Domen i det ovanndmnda mélet Siemens, punkt 24.

I-5214

medvetande atfoljer den vara som omfattas av
det vilkdnda varumarket och motiveringen till
att denne koper denna vara eller den annon-
serade varan, huruvida anvidndningen av det
vilkinda varumérket eller motsvarande
former i forhéallande till den ifrdgavarande
reklamens specifika informationsmal &r
nodvindig eller andamalsenlig, eller det sitt
pa vilket den jamforande reklamen ingér
i annonsorens affirspolicy (huruvida det
sarskilt dr fraga om ett enstaka initiativ eller
ett initiativ som i vart fall ingar i en mer uttalad
siljfrimjande verksamhet eller om denna
affiarspolicy systematiskt ar koncentrerad till
jamforelsen med den vara som omfattas av det
vilkdnda varumirket). Hela den fordel som
annonsoren far och hela den forlust som
innehavaren av det vilkdnda varumairket
eventuellt lider genom att kundkretsen vilse-
leds kan beaktas, men ska vdga mindre
i forhéllande till andra omsténdigheter vid
bedémningen av om fordelen ér otillborlig,
under forutsittning att dessa omstidndigheter
kan anses vara en del av sjilva foreteelsen
jamforande reklam .

77. Det kan pa sa sitt inte uteslutas att dven
reklam som innehéller en verklig information
kan anses vara sddan att den for sin
upphovsman medfor en otillborlig fordel nér
sambandet med Overforing av renommé
uppstar och detta innehall ddrmed har ett
begransat virde, konkurrentens varumirke
atnjuter ett hogt renommé och investering-
arna for att marknadsféra annonsérens vara
uttoms i reklamjimforelsen med den vara
som omfattas av detta varumarke.

65 — Se, for ett liknande resonemang, med hénvisning till den
fordel som annonséren fitt, domen i det ovannimnda maélet
Siemens, punkt 25.
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78. I motsats till vad L'Oréal och den franska
regeringen har hiavdat ska ett avgorande virde
inte tillerkdnnas den omstdndigheten att
syftet med den jimfoérande reklamen inte ar
att sérskilja den annonserade varans egen-
skaper och fordelar i forhéllande till egen-
skaperna och fordelarna hos den vara som
omfattas av det vilkdnda varumairket, eller
den omstidndigheten att det &r mojligt att
beskriva den forstndmnda varans egenskaper
utan att hédnvisa till den vara som omfattas av
varumérket. Domstolen har i det forsta
avseendet vid tva tillfillen redan slagit fast
att dven ’“ett pastdende om att de tva
produkternas tekniska egenskaper ér likvér-
diga” utgor "en jamforelse mellan visentliga,
relevanta, kontrollerbara och utmirkande
egenskaper hos produkterna i den mening
som avses i artikel 3a.1 c i direktiv 84/450” .
I det andra avseendet har domstolen vidare
ansett att syftet med den jimforande reklam
som gemenskapslagstiftaren har velat gynna
genom att anta direktiv 97/55 &r att beskriva
den egna varan (eller dess egenskaper) relativt,
det vill séga i forhdllande till en eller flera
konkurrenters vara (eller till motsvarande
egenskaper), utéver den uppenbara mgjlig-
heten att gora en absolut beskrivning av den.
Det dr dock riktigt att dér "det avsedda syftet
med reklamen endast dr att sdrskilja annon-
sorens produkter frdn konkurrentens och
dérigenom framhiva skillnader pa ett objek-
tivt sétt”, kan den férdel som denne annonsor
drar ddrav inte anses vara otillborlig .

79. Jag papekar slutligen att det &r en bedom-
ning av de faktiska omsténdigheterna som ska
goras och att den omfattas av den hinskju-
tande domstolens behorighet. I domen i malet

66 — Domarna i de ovanndmnda mélen Toshiba, punkt 56, och
Siemens, punkt 17.

67 — Domen i det ovannimnda malet De Landtsheer Emmanuel,
punkt 69 och dar angiven réttspraxis. Min kursivering.

Adam Opel® har domstolen, d&ven om det
skett i samband med tolkningen av artikel 5.2
i direktiv 89/104, enligt min mening med rétta
papekat att det ankommer p& den hénskju-
tande domstolen att, i forekommande fall,
bedéma huruvida den ifrdgavarande anvand-
ningen av det vilkdnda varumaérket i malet vid
den nationella domstolen gor det mojligt att
dra otillborlig fordel av det ndmnda varumar-
kets renommé. Detsamma kan enligt min
mening ségas med avseende pa artikel 3a.1 g
i direktiv 84/450.

80. Jag anser darfor att domstolen kan
besvara den tredje fragan genom att sla fast
att artikel 3a.1 g i direktiv 84/450 ska tolkas sa
att endast den omstéindigheten att det genom
jamforelselistor gors en jiamforande reklam
med en vara som omfattas av ett valkint
varumirke inte gor det mojligt att dra
slutsatsen att annonséren drar otillborlig
fordel av detta varumérkes renommé och att
om det for att en sadan fordel ska foreligga
forutsitts att det etableras ett sddant samband
mellan innehavaren av det vilkdnda varu-
mirket och annonséren i medvetandet hos
den malgrupp som reklamen ér riktad till att
denna malgrupp kan 6verfora renommét hos
varumaérkesinnehavarens varor till annonso-
rens varor ska den nationella domstolen
faststdlla att denna fordel ar otillborlig
i forhéllande till alla for det forevarande
fallet relevanta omstéindigheter.

68 — Ovan punkt 36.
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4. Den fjarde fragan

81. Den fjarde fragan som avser tolkningen av
artikel 3a.1 h i direktiv 84/450 dr enligt min
mening mindre invecklad 4n den foregdende
fragan. Jag ska saledes endast besvara den
kortfattat.

82. I den ovanndmnda bestimmelsen fore-
skrivs ett tydligt forbud mot att framstdlla en
vara eller tjanst som en imitation eller ersétt-
ning® for en vara eller tjanst som har ett
skyddat  varumérke eller firmanamn.
Begreppen imitation och ersittning syftar
enligt min mening pd den omstindigheten
att tillverkaren nédr han framstiller sin vara
inte har anvént sin egen skaparkraft, utan har
sokt och endast delvis lyckats att ge den
samma egenskap som en vara som skyddas av
nagon annans varumirke eller har skt och
déri lyckats att ge den mycket liknande
egenskaper (bada fallen kan héanfoéras till
imitation), eller faktiskt har lyckats att helt
och hallet efterbilda den andra varans egen-
skaper (erséttning eller efterbildning).

83. Foremal for forbudet ar saledes en viss
framstallning av varan eller tjansten. Den
ifrdgavarande bestimmelsen behandlar inte,

69 — Jag anvinder uttrycket "riproduzione” ["ersittning” i svensk
officiell oversittning, eller “efterbildning” — &vers. anm.]
i stéllet for uttrycket "contraffazione” [i den svenska over-
sdttningen "ersdttning” — vers. anm.] som férekommer i den
italienska texten i den ovanndmnda bestimmelsen. Det andra
uttrycket som med nédvéndighet hinvisar till att en ensam-
ritt har asidosatts, forefaller ndmligen vara en olimplig
Gversittning av de mer neutrala motsvarande uttryck som
forekommer i den engelska versionen ("replicas”) och i den
franska versionen ("reproductions”) i samma bestimmelse.
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i motsats till vad klagandena har havdat,
varumadrkesforfalskade varor som siddana for
att forbjuda jamfoérande reklam vars syfte &r
att marknadsféra dem (det ska for Ovrigt
erinras om att enligt den héinskjutande
domstolens konstateranden &r de parfymer
som marknadsfors av klagandena inte varu-
markesforfalskade varor, i den meningen att
det ar fullt tillatet i Férenade kungariket att
framstalla och sélja en parfym som har en doft
som dr identisk med eller liknar en vilkind
exklusiv parfym). Bestimmelsen har inte ens
formulerats si att det enligt denna é&r
forbjudet med jamforande reklam av varor
eller tjanster om vilka det med rédtta kan sagas
att de dr en imitation eller en efterbildning av
varor eller tjanster som skyddas av en annans
varumdrke, i motsats till vad L'Oréal har
hévdat.

84. Syftet med bestimmelsen synes inte ens
vara att forbjuda pastdenden om att annonso-
rens vara eller en av dess egenskaper och den
vara som skyddas av nagon annans varumérke
eller en av dess egenskaper ér likvardiga. Dar
annonsoren endast pastar att hans vara dr
likvérdig med (eller har en egenskap som ar
likvdrdig med) den vara som ar skyddad av
nigon annans varumirke (eller en av dess
egenskaper), dock utan att syfta pa det faktum
att denna likvirdighet &r resultatet av att
denna andra vara (eller en av dess egenskaper)
har kopierats, kan en framstéllning av en vara
inte betraktas som imitation eller efterbild-
ning av den andra varan. Det fall som é&r
forbjudet dr ddremot — férutom i det fall dé en
imitation eller en efterbildning av nagon
annans vara som skyddas av ett varumairke
ar uttryckligen tilliten — integrerat exem-
pelvisi det fall da det betréffande annonsorens
vara anvdnds uttryck som “typ” eller ”stil”
atfoljt av detta varumérke. Det dr dessutom
mojligt att dven om reklammeddelandet inte
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innehaller sddana uttryck eller uttryck som pa
annat sitt, men uttryckligen, ger uppfatt-
ningen att det ror sig om en imitation eller en
efterbildning kan det mot bakgrund av dess
allménna framstéllning och det ekonomiska
sammanhang i vilket det ingar dock visa sig
vara lampligt for att, &ven om det endast sker
underforstatt, overfora denna uppfattning till
den maélgrupp som reklammeddelandet ar
riktat till.

85. Jag anser dérfor att en annonsdér som
pastar att hans vara har en egenskap som
i grunden 4dr identisk med egenskapen hos en
vara som skyddas av ett varumairke, oavsett
om det ér vilként eller ej, inte endast pa grund
hérav asidositter villkoret enligt artikel 3a.1 h
i direktiv 84/450. Jag tillagger att sannings-
enligheten av detta pastaende, som framhalls
i den aktuella fragan, inte har nagon betydelse
for tillampningen av denna bestimmelse, som
i stdllet har betydelse for tillimpningen av
artikel 3a.1 a i det ovanndmnda direktivet.

86. Klagandena har papekat att det enligt
artikel 3a.1 hi direktiv 84/450 inte ar férbjudet
att framstilla en specifik egenskap hos en vara
som likvirdig med den specifika egenskapen
hos den vara som skyddas av ett varumirke
med vilket jamforelsen sker. I forevarande fall
avser pastiendet om likvérdigheten i den
jamforande reklamen, sésom den aberopats
i den aktuella fragan, endast en egenskap
(doften) hos varan (parfymen) och inte varan
i dess helhet. Kommissionens ombud har vid
forhandlingen atergett klagandenas argument
och hdvdat att om det &dr fraiga om andra
egenskaper hos varan som ar relevanta for
konsumentens val och om dessa inte berors av
jamforelsen saknas forutsittningarna for att

pa grundval av den aktuella bestimmelsen
forbjuda en reklam i vilken det pastds att
likvérdigheten foreligger endast med avse-
ende pa vissa egenskaper hos varan.

87. Eftersom det som enligt min mening ar av
betydelse for denna bestimmelse inte &r att
det pastés att varorna ar identiska eller helt
eller delvis likvirdiga, utan uttalandet att den
annonserade varan har framstillts enligt en
metod for imitation eller efterbildning med
utgdngspunkt fran den modell som den av
varumdrket skyddade varan utgor, giller
fragan som de ovannidmnda argumenten
leder till huruvida det ifragavarande villkoret
for att reklamen ska vara tilliten har &sidosatts
endast ndr reklamen framstaller annonsérens
vara i sin helhet som en imitation eller en
efterbildning av den vara som skyddas av
varumirket i fraga eller 4ven nédr reklamen
som imitation eller efterbildning endast fram-
staller en eller vissa av varans egenskaper.

88. Eftersom det i reklamperspektivet ér en
oppen "bekénnelse” att det foreligger en sddan
imitation eller efterbildning av en vara som
skyddas av ett varumérke som enligt bestam-
melsens syfte ska hindras for att detta
varumadrke ska ges skydd, anser jag dérvidlag
att det aktuella villkoret for att reklamen ska
vara tillaten inte uppfylls av ett meddelande,
i vilket det underforstatt eller uttryckligen
anges att en egenskap hos den annonserade
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varan kopierar eller efterbildar den egenskap
som motsvarar den vara som skyddas av
nidgon annans varumdrke. Forutsdttningen
harfor ar att det enligt uppfattningen hos
den mélgrupp som detta meddelande ér riktat
till ar frdga om en visentlig egenskap.

89. Jag foreslar darfor att domstolen ska
besvara den fjarde fragan genom att sla fast
att artikel 3a.1 h i direktiv 85/450 ska tolkas sa
att

— den utgér forbud mot ett reklammedde-
lande i vilket det, uttryckligen eller
underforstatt och med hansyn &ven till
det ekonomiska sammanhang i vilket det
ingdr, hénvisas till att annonsorens vara
har framstillts s& att den kopierar eller
efterbildar — &ven begrénsat till en eller
flera vasentliga egenskaper — en vara som
skyddas av ndgon annans varumérke, och

— den foljaktligen inte utgdr forbud mot ett
reklammeddelande enbart pa grund av att
det déri pastés att annonsorens vara har
en visentlig egenskap som &r identisk
med den visentliga egenskapen hos en
vara som skyddas av ett eventuellt vilként
varumarke.

1-5218

B — Den femte fragan

90. Den femte fragan som avser tolkningen av
artikel 52 1 direktiv 89/104 har stallts
i samband med behandlingen av den del av
malet vid den nationella domstolen som inte
angdr jamforelselistorna utan formen pa
emballaget till (forpackning och flaska) vissa
av de parfymer som klagandena marknadsfor.

91. Den hinskjutande domstolen vill endast
att domstolen ska klargéra begreppet “drar
otillborlig ~ fordel  av..  varumairkets...
renommé” som anvinds i artikel 5.2 i direk-
tiv 89/104. Den héanskjutande domstolen har
sarskilt fragat huruvida anvandningen av ett
kdnnetecken som liknar ett vilkdnt varu-
mirke som inte skadar eller riskerar att
skada detta varumarkes funktion att garantera
varans ursprung, som inte innebdr att det
vilkdnda  varumirket  skamfilas  eller
forsamras (tarnishment) eller blir otydligt
(blurring), som inte negativt paverkar forsélj-
ningen for innehavaren av detta varumarke
eller avkastningen av de investeringar som
gjorts i detta varumérke, men som ger den
nédringsidkare som anvinder detta kénne-
tecken en kommersiell fordel till foljd av
likheten med det ovanndmnda varumarket,
gor att denne néringsidkare "drar otillborlig
fordel” av varumirkets renommé i den
mening som avses i den ovanndmnda bestam-
melsen.

92. Den hinskjutande domstolen har nér den
stallt denna fraga sdrskilt framhallit att dar det
faststélls att det till foljd av likheten mellan
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forpackningen av klagandenas varor och
forpackningen av L'Oréals registrerade varu-
mirken etableras ett samband mellan dessa
varor och L'Oréals varor i medvetandet hos
malgruppen s& innebdr detta samband en
fordel for klagandena, eftersom de dédrmed
kan tillimpa ett hogre pris én det pris som de
annars kunde tillimpa. Den hinskjutande
domstolen anser dock att nir det under de
omstiandigheter som &beropats i den aktuella
fragan faststalls att det foreligger en otillborlig
fordel innebdr det att begreppet ”otillborlig”
som endast forekommer i artikel 5.2 i direk-
tiv 89/104 fréntas all funktion.

93. Jag har ovan i punkt 57 redan erinrat om
att det skydd som foreskrivs i denna bestdm-
melse enligt rattspraxis dven técker de fall av
anvédndning av ett kidnnetecken som liknar det
vilkdnda varumérket med avseende pa iden-
tiska eller liknande varor och inte har inforts
endast for att skydda mot risken for férvaxling
hos allménheten.

94. Detta skydd forutsitter att graden av
likhet mellan det vélkdnda varumairket och
det av tredje man anvidnda kdnnetecknet far
till foljd att det hos den berérda malgruppen
etableras ett samband mellan kdnnetecknet
och varumirket, utan att mélgruppen med
nodvandighet forvaxlar dem ™.

70 — Domarna i de ovannimnda madlen Adidas-Salomon och
Adidas Benelux, punkterna 29 och 31, och dven adidas och
adidas Benelux, punkt 41.

95. Ett annat specifikt villkor for skyddet
utgors av en anvindning utan skilig anledning
av det omtvistade kénnetecknet som gor det
mojligt att dra otillborlig fordel av eller ar till
forfang for kannetecknets sirskiljningsfor-
maga eller renommé ™. Det ar fraga om olika
fall, vilka vart och ett kan intréffa i ett givet fall
utan de andra och i sig motivera det ifragava-
rande skyddet™.

96. Med en omskrivning av vad generaladvo-
katen Sharpston har anmérkt med avseende
pa artikel 4.4 a i direktiv 89/1047 vill jag
dessutom pépeka att det éar tydligt att
begreppet otillborlig férdel har baserats pa
fordelen for det kdnnetecken som tredje man
anvinder snarare dn pa skadan for det
vilkdnda varumairket.

97. Det foljer av vad ovan anforts att de
omstindigheter som den hénskjutande dom-
stolen har &beropat i punkterna a—d i den
aktuella fragan — med andra ord att det inte
foreligger ndgon skada (eller risk for skada) pa
varumirkets grundliggande funktion att
garantera varans ursprung, att det inte fore-
ligger nagon skada (eller risk for skada) pa
varumirkets  sdrskiljningsforméaga  eller
renommé och att forséljning av de varor som
omfattas av det vilkdnda varumirket eller

71 — Domarna i de ovannimnda malen Adidas-Salomon och
Adidas Benelux, punkt 27, och dven adidas och adidas
Benelux, punkt 40.

72 — Se generaladvokaten Jacobs forslag till avgorande i det
ovannamnda mélet Adidas-Salomon och Adidas Benelux,
punkterna 36—39, samt oaktat hanvisningen till artikel 4.4 a
i direktiv 89/104, generaladvokaten Sharpstons forslag till
avgorande i det ovannimnda mélet Intel Corporation,
punkt 43, och domen i detta mal, punkt 28.

73 — Forslaget till avgorande i det ovannimnda mélet Intel
Corporation, punkt 62.
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avkastningen pé de investeringar som gjorts
i detta varumirke inte paverkats — inte &r
sadana att det kan uteslutas att den férdel som
en ndringsidkare far av att anvinda ett
kénnetecken som liknar négon annans
valkdnda varumairke for sina egna varor ska
kunna kvalificeras som otillborlig i den
meningsom avsesiartikel 5.2 i direktiv 89/104.

98. Detta innebiar dock inte att det for en
sadan kvalificering ar tillrackligt att faststalla
att det ovannamnda sambandet mellan
kiannetecknet och varumirket etableras
i medvetandet hos maélgruppen till foljd av
likheten mellan dem 7.

99. Forstainstansratten har i nagra domar,
i vilka den har tolkat artikel 8.5 i férordning
nr 40/94, slagit fast att ”[r]isken.. for att
anviandningen av det sokta varumérket utan
skalig anledning skulle dra otillborlig fordel av
det dldre varumirkets sérskiljningsformaga
eller renommé [ska hanforas till]... risk[en] for
att bilden av det kdnda varumirket eller de
egenskaper som detta formedlar 6verfors till
de varor som avses med det s6kta varumarket
sd att saluforingen av sistndmnda varor
underliittas genom associationen med det
aldre kdnda varumérket” 7.

74 — Se, for ett liknande resonemang, domen i det ovannamnda
maélet Intel Corporation, punkt 32.

75 — Domen i det ovanndmnda malet VIPS, punkt 40. Dom av den
30 januari 2008 i mal T-128/06, Japan Tobacco mot
harmoniseringsbyran — Torrefacgao Camelo (CAMELO)
(ej publicerad i rittsfallssamlingen), punkt 46, och dom av
den 19 juni 2008 i mal T-93/06, Miilhens mot harmoniser-
ingsbyran — Spa Monopole (MINERAL SPA) (ej publicerad
i rittsfallssamlingen), punkt 40. Min kursivering.
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100. Emellertid har  forstainstansritten
i dessa domar dessutom slagit fast att den
ifragavarande risken foreligger "nér konsu-
menten, utan att vederbérande nodvéndigtvis
tar miste i frdga om den berdrda varans eller
tjianstens kommersiella ursprung, tilltalas av
det sokta varumarket i sig och koper den vara
eller tjgnst som det avser pd grund av att
varan eller tjdnsten bdr detta varumdrke, som
ar identiskt med eller liknar ett dldre ként
varumarke” 7.

101. Jag papekar att det dr en sak att sdisom
i det avsnitt som atergetts ovan i punkt 99 sidga
att aterverkan av bilden av det vilkdnda
varumérket pa varor som avses med det
sokta varumirket underldttar marknadsfor-
ingen av de sistndimnda. Det &r ddremot en
annan sak att, saisom forefaller vara slutsatsen
av det som sigs i foregdende punkt, siga att
det enbart dr med stod av denna aterverkan
som konsumenten beslutar sig for att kopa
dessa varor i stéllet fér andra varor. Denna
andra eventualitet &r mycket begransat. Det
skydd som ges det valkdnda varumérket mot
snyltbeteenden gors namligen beroende av att
det visas att, om bilden av det vilkdnda
varumdrket inte aterspeglats pa den vara
som avses med det sokta varumairket, skulle
konsumenten inte ha képt denna vara.

102. Fortfarande med omskrivning av gene-
raladvokaten Sharpstons anmérkningar, for
att pa sa sitt utstricka dem frén att gélla den

76 — Domarna i de ovannimnda malen VIPS, punkt 42,
CAMELO, punkt 65, och MINERAL SPA, punkt 38. Min
kursivering.
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situation didr en innehavare av ett dldre
valkdant varumérke invdnder mot registre-
ringen av ett varumairke till att &ven omfatta
den situation dir ett vilkdnt varumirke
skyddas mot anvindningen av ett kidnne-
tecken som dr identiskt med eller liknar
detta, ar ”[v]lad som maste kunna konsta-
teras... att nagot slags upphojande av [tredje
mans kinnetecken] skett, genom dess
samband med det [vilkdnda] varumirket” 7.

103. For att pavisa en fordel som dras av ett
varumdrkes renommé, i den mening som
avsesiartikel 5.2 i direktiv 89/104, ar det enligt
min mening tillrackligt att visa att konsu-
menten sarskilt tilltalas av det kédnnetecken
som anvénds av tredje man, vilket beror pa att
detta kdnnetecken forknippas med positiva
kvaliteter hos det vélkdnda varumarket ”® och
att detta driver konsumenten till att kopa de
varor som omfattas av detta kdnnetecken.

104. Ska, nir ett sddant bevis har limnats,
slutsatsen kanske dras att en sddan fordel i sig
ar otillborlig?

77 — Forslagtill avgérande i det ovanndmnda malet Intel Corpora-
tion, punkt 62.

78 — Avdomarnaide ovanndmnda malen VIPS, punkterna71-72,
och CAMELO, punkt 65, framgar for 6vrigt dels att risken for
att otillborlig fordel dras av ndgon annans varumérkes
sarskiljningsformaga  eller renommé “endast [kan]
uppkomma om omsittningskretsen, utan att forviaxla
ursprunget for [de ifrdgavarande varorna] skulle tilltalas
sarskilt” av den registreringssokandes vara “enbart av den
anledningen att den betecknas” med ett kinnetecken som &r
identiskt med eller liknar det vilkinda varumirket, dels att
det harvidlag méste styrkas att det sokta varumirket
forknippas med sédana positiva egenskaper hos det éldre
vilkinda varumirket.

105. Harvidlag &r det enligt min mening
lampligt att for det forsta papeka att artikel 5.2
i direktiv 89/104, till skillnad fran artikel 3a.1 g
i direktiv 84/450, férutom begreppet “otill-
borlig” édven innehaller en hénvisning till
“anviandningen av tecknet utan skilig anled-
ning” (vilket ska forstas sa att anvandningen
sker utan befogade skil) . Vad avser de fall av
snyltning som anges i artikel 5.2 i direk-
tiv 89/104 uppkommer saledes svarigheten att
avgora vilken respektive funktion dessa tva
uttryck har. Vid forsta anblicken kan denna
uppsittning synes vara onddigt omfattande.
Fragan maste stdllas hur man av ett varu-
mairkes renommé kan dra en fordel som inte
dr otillborlig ndr man anvéinder ett kianne-
tecken som é&r identiskt med eller som liknar
detta varumaérke utan skdilig anledning.

106. For att losa denna svarighet maste
adverbet otillborligt” enligt min mening
endast komma i fraga dir det &beropas och
visas en skilig anledning till att anvénda ett
sadant kdnnetecken.

107. Detta innebdr att nér "upphdjandet” av
tredje mans kénnetecken genom dess
samband med det vilkidnda varumairket,
sdsom jag har angett ovan i punkt 103, f6ljer
av en anvindning av detta kdnnetecken som
grundar sig pa en skalig anledning, maste det

79 — Ifallet med jamférande reklam ér den skiliga anledningen till
att anvinda konkurrentens varumirke enligt min mening att
reklammeddelandet uppfyller villkoren i artikel 3a.1 b och ¢
i direktiv 84/450 for att vara tillaten. Detta &r enligt min
mening skilet till att gemenskapslagstiftaren inte har funnit
det vara nodvindigt att i artikel 3a.1 g i detta direktiv aterge
det villkor om anvindningen av tecknet utan skalig anledning
som daremot forekommer i artikel 5.2 i direktiv 89/104.
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for att faststilla om innehavaren av detta
varumirke kan forhindra en sddan anvind-
ning &ven kontrolleras om den fordel som
tredje man har dragit &r otillborlig eller ej.

108. Nér det ddremot inte anforts eller visats
nagon skalig anledning till att anvinda detta
kénnetecken (och enbart den omstindigheten
att det erhalles en fordel av varumairkets
renommé kan uppenbarligen inte utgora en
sddan), kan denna anvindning forhindras av
varumérkesinnehavaren om den ger tredje
man en fordel av varumarkets renommé. Da
det med andra ord inte finns nagon skilig
anledning hartill har férdelen dragits pa ett
otillborligt sétt. I de fall det framgér att en
annonsOrs anvéndning av ett kidnnetecken
som liknar nagon annans vilkidnda varumérke
for att sédrskilja sina varor inte har nagot annat
syfte dn att dra fordel av detta varumirkes
renommé eller sdrskilda anseende for att
framja forséljningen av dessa varor ska,
sasom den franska regeringen i huvudsak
har papekat, foljaktligen den fordel som f6ljer
hérav for denne aktor utan vidare kvalificeras
som otillborlig.

109. I de fall denne déremot faktiskt har
aberopat och visat att det foreligger en skilig
anledning kan det inte lingre forutsittas att
den fordel som dras av varumérkets renommé
ar otillborlig. Det ska ddremot, mot bakgrund
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av alla relevanta omsténdigheter i forevarande
fall® och i forhallande till arten av den
faststillda skiliga anledningen, bedomas
huruvida foérdelen ar otillborlig eller ej.

110. Det ankommer pé den nationella dom-
stolen att sdrskilt kontrollera huruvida
klagandena har anfért nagon skélig anledning
till att anvanda flaskor och forpackningar som
liknar L'Oréals varumirken och, om sa ar
fallet, huruvida den fordel som dessa bolag har
dragit av varumirkenas renommé, mot
bakgrund av denna anledning och alla om-
standigheter som ar relevanta i forevarande
fall, ar otillborlig eller ej 5.

111. Jag foreslar saledes att domstolen ska
besvara den femte fradgan genom att sla fast att
artikel 5.2 i direktiv 89/104 ska tolkas sé att

— ndr en ndringsidkare anvander ett kdnne-
tecken som liknar nagon annans valkanda
varumirke och dérav drar en férdel som
har sitt ursprung i denna likhet och i att

80 — Seanalogt domen i det ovanndmnda malet Intel Corporation,
punkt 68. Sisom dven generaladvokaten Sharpston har
papekat i sitt forslag till avgorande i det mal i vilket den
ovanniamnda domen meddelades (punkt 65), ér risken att det
dras en otillborlig fordel av det vélkinda varumarket desto
stérre ju kdndare varumirket dr och ju ndrmare de
marknadsomréaden ligger som de varor som omfattas av
kiannetecknet respektive det vialkdnda varumarket tillhor.

81 — Se domen i det ovanndmnda mélet Adam Opel, punkt 36.
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detta kannetecken som en foljd hirav
forknippas med varumirkets positiva
egenskaper, kan denna anvindning
forbjudas om den inte grundas pa nidgon
skilig anledning, vilket inte kan ligga
i sjdlva fordelen, eller ndr den grundas pé
en skilig anledning och det, mot
bakgrund av denna anledning och alla
omsténdigheter som dr relevanta i fore-
varande fall, visar sig att denna fordel &r
otillborlig,

— det inte utgor hinder for detta forbud att

det inte foreligger nagon skada (eller risk
for skada) pa varumairkets grundliggande
funktion att garantera varans ursprung,
att det inte foreligger ndgon skada (eller
risk for skada) pa varumirkets sarskilj-
ningsformaga eller renommé och att
denna anvidndning inte har paverkat
forséljningen av de varor som omfattas
av varumirket eller avkastningen pa de
investeringar som gjorts i detta.

IV — Forslag till avgorande

112. Mot bakgrund av vad ovan anforts foreslar jag att domstolen besvarar fragorna
fran Court of Appeal (England & Wales) enligt foljande:

1) Artikel 5.1 a i radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om
tillndrmningen av medlemsstaternas varumairkeslagar ska tolkas sa att innehavaren
av ett varumairke inte har ritt att hindra tredje man fran att i en jamforande reklam
anvinda ett kinnetecken som &r identiskt med detta varumérke med avseende pa
varor eller tjanster som ér identiska med de varor och tjanster for vilka varumaérket
ar registrerat, om denna anvidndning inte skadar eller riskerar att skada
varumdrkets grundldggande funktion att garantera varans ursprung eller nagon
annan funktion med detta varumirke, dven om denna anvindning fyller en
vasentlig funktion vid marknadsforingen av annonsorens produkt och i synnerhet
gor det mojligt for denne att dra en otillborlig fordel av detta varumérkes renommé.
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2) Artikel 3a.1 g i radets direktiv 84/450/EEG av den 10 september 1984 om
tillndrmning av medlemsstaternas lagar och andra forfattningar om vilseledande
reklam, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och radets direktiv 97/55/EG av
den 6 oktober 1997, ska tolkas s& att endast den omsténdigheten att det genom
jamforelselistor gors en jamforande reklam med en vara som omfattas av ett véalkant
varumdrke inte gor det mojligt att dra slutsatsen att annonsoren drar otillborlig
fordel av detta varumérkes renommé och att om det for att en sadan fordel ska
foreligga forutsitts att det etableras ett sidant samband mellan innehavaren av det
vilkdnda varumairket och annonséren i medvetandet hos den malgrupp som
reklamen dr riktad till att denna malgrupp kan Overféra renommét hos
varumadrkesinnehavarens varor till annonsoérens varor ska den nationella domstol-
en faststilla att denna fordel &r otillborlig i forhéallande till alla for det forevarande
fallet relevanta omstiandigheter.

3) Artikel 3a.1 h i direktiv 84/450, i dess lydelse enligt direktiv 97/55, ska tolkas s& att

— den utgor forbud mot ett reklammeddelande i vilket det, uttryckligen eller
underférstitt och med hénsyn dven till det ekonomiska sammanhang i vilket
det ingér, hédnvisas till att annonsorens vara har framstéllts sa att den kopierar
eller efterbildar — &ven begrénsat till en eller flera vésentliga egenskaper — en
vara som skyddas av ndgon annans varumérke, och

— den foljaktligen inte utgor forbud mot ett reklammeddelande enbart pa grund
av det déri pastds att annonsorens vara har en visentlig egenskap som ar
identisk med den védsentliga egenskapen hos en vara som skyddas av ett
eventuellt vilkdnt varumarke.
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4) Artikel 5.2 i direktiv 89/104 ska tolkas sé att

— nédr en ndringsidkare anvinder ett kidnnetecken som liknar ndgon annans
vilkidnda varumérke och dérav drar en fordel som har sitt ursprung i denna
likhet och i att detta kidnnetecken som en f6ljd hirav forknippas med
varumadrkets positiva egenskaper, kan denna anvéndning forbjudas om den inte
grundas pa nigon skilig anledning, vilket inte kan ligga i sjdlva férdelen, eller
nir den grundas pa en skilig anledning och det, mot bakgrund av denna
anledning och alla omstindigheter som ér relevanta i forevarande fall, visar sig
att denna fordel ar otillborlig,

— att det inte utgor hinder for detta forbud att det inte foreligger nagon skada
(eller risk for skada) pa varumairkets grundliggande funktion att garantera
varans ursprung, att det inte foreligger nagon skada (eller risk for skada) pa
varumirkets sérskiljningsformaga eller renommé och att denna anvéndning
inte har paverkat forséljningen av de varor som omfattas av varumérket eller
avkastningen pa de investeringar som gjorts i detta.
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