DOM AV DEN 12.6.2008 — MAL C-533/06

DOMSTOLENS DOM (férsta avdelningen)
den 12 juni 2008

I mél C-533/06,

angdende en begiran om forhandsavgorande enligt artikel 234 EG, framstdlld av
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Férenade kungariket) genom
beslut av den 14 december 2006, som inkom till domstolen den 28 december 2006, i
malet

02 Holdings Limited,

02 (UK) Limited

mot

Hutchison 3G UK Limited,

meddelar

DOMSTOLEN (forsta avdelningen)

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

* Rattegangssprak: engelska.
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generaladvokat: P. Mengozzi,
justitiesekreterare: handldggaren J. Swedenborg,

efter det skriftliga forfarandet och férhandlingen den 29 november 2007,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— 02 Holdings Limited och O2 (UK) Limited, genom R. Arnold, QC, M. Vanhegen,
barrister, och J. Stobbs, attorney, vilka befullméiktigats av S. Tierney, A. Brodie
och S. Magee, solicitors,

— Hutchison 3G UK Limited, genom G. Hobbs, QC, och E. Hinsworth, barrister,
vilka befullméktigats av L. Silkin, G. Crown, N. Walker och S. Jones, solicitors,

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

och efter att den 31 januari 2008 ha hort generaladvokatens forslag till avgorande,

foljande
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Dom

Begéran om forhandsavgorande avser tolkningen av artikel 5.1 i radets forsta
direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen av medlems-
staternas varumdrkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgdva, omrade
13, volym 17, s. 178) och av artikel 3a.1 i radets direktiv 84/450/EEG av den
10 september 1984 om vilseledande och jamférande reklam (EGT L 250, s. 17; svensk
specialutgiva, omrade 15, volym 4, s. 211), i dess lydelse enligt Europaparlamentets
och radets direktiv 97/55/EG av den 6 oktober 1997 (EGT L 290, s. 18) (nedan kallat
direktiv 84/450).

Begéran har framstéllts i ett mél mellan O2 Holdings Limited och O2 (UK) Limited
(nedan tillsammans kallade O2 och O2 (UK)), & ena sidan, och Hutchison 3G UK
Limited (nedan kallat H3@G), & andra sidan, betrédffande den omstédndigheten att H3G
i jamforande reklam anvint varumérken som innehas av O2 och 02 (UK).

Tillampliga bestimmelser

De gemenskapsrdttsliga bestdmmelserna

I artikel 5 i direktiv 89/104, med rubriken "Réttigheter som dr knutna till ett varu-
mirke”, foreskrivs foljande:

1. Det registrerade varumarket ger innehavaren en ensamrétt. Innehavaren har ritt
att forhindra tredje man, som inte har hans tillstand, att i ndringsverksamhet anvénda
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a) tecken som &r identiska med varumérket med avseende pa de varor och tjénster
som é&r identiska med dem for vilka varumarket &r registrerat,

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

2. En medlemsstat kan ocksa besluta att innehavaren skall ha rétt att forhindra tredje
man, som inte har hans tillstand, fran att i néringsverksamhet anvidnda ett tecken
som dr identiskt med eller liknar varumérket med avseende pa varor och tjénster av
annan art dn de for vilka varumairket ar registrerat, om detta ar ként i den medlems-
staten och om anvéndningen av tecknet utan skilig anledning drar otillbérlig férdel
av eller ar till férfang f6r varumérkets sarskiljningsférmaga eller renommé.

3. Bland annat kan f6ljande férbjudas enligt punkterna 1 och 2:

a) Attanbringa tecknet pa varor eller deras forpackning.

b) Att utbjuda varor till forsdljning, marknadsféra dem eller lagra dem for dessa
dandamal eller utbjuda eller tillhandahalla tjanster under tecknet.

c) Attimportera eller exportera varor under tecknet.
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d) Attanvidnda tecknet pa affirshandlingar och i reklam.

5. Punkterna 1-4 skall inte berdra en medlemsstats bestimmelser om skydd mot
anvéindning av ett tecken for annat dndamal &n att sérskilja varor eller tjdnster, om
anvindning av tecknet ifraga utan skilig anledning drar otillborlig fordel av eller ar
till forfang for varumérkets sérskiljningsformaga eller renommé.”

Artikel 6 i direktiv 89/104 har rubriken "Begransningar av ett varumérkes ratts-
verkan”. I artikel 6.1 foreskrivs foljande:

"Varumirket ger inte innehavaren ratt att forhindra tredje man att i néringsverk-
samhet anvinda

a) sitt eget namn eller adress,

b) uppgifter om varornas eller tjinsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda
dndamal, virde, geografiska ursprung, tidpunkten for framstillandet eller andra
egenskaper,
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c) varumirket om det dr nodvéindigt for att ange en varas eller tjansts avsedda

dndamal, sdrskilt som tillbehor eller reservdel, forutsatt att tredje man handlar i
enlighet med god afférssed.”

Bestimmelserna om jamforande reklam infoérdes i direktiv 84/450 genom
direktiv 97/55.

Skalen 13-15 i direktiv 97/55 har f6ljande lydelse:

”13. Genom artikel 5 i ... direktiv 89/104 ... ges innehavaren av ett registrerat varu-

14.

15.

mirke ensamritt, ddribland rdtt att hindra tredje man fran att i néringsverk-
samhet anvianda ett tecken som ir identiskt med eller liknar varumarket med
avseende pa identiska varor eller tjédnster samt, i forekommande fall, &ven med
avseende pda andra varor.

For att jaimforande reklam skall vara verkningsfull kan det emellertid vara
absolut nodvandigt att peka ut ... en konkurren[t]s varor eller tjdnster genom
att [hanvisa] till ett varumarke eller ett firmanamn som tillhor konkurrenten.

En sddan anvindning av en annans varumairke, firmanamn eller andra sarskil-
jande mérken utgor ... inte nigot intrang i ensamrétten i fall da villkoren i detta
direktiv dr uppfyllda eftersom det avsedda syftet endast dr att sarskilja dem och
dédrigenom framhéva skillnader pa ett objektivt sétt.”

I artikel 1 i direktiv 84/450 anges att syftet med detta direktiv bland annat &r att ange
under vilka forutsdttningar jamforande reklam ér tillaten.
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I artikel 2.2a i samma direktiv definieras jaimférande reklam sdsom ”all reklam som

uttryckligen eller indirekt pekar ut en konkurrent eller varor eller tjanster som till-
handahélls av en konkurrent”.

I artikel 3a.1 i ndmnda direktiv foreskrivs foljande:

“Jamforande reklam skall, sévitt avser sjdlva jamforelsen, vara tillaten under forut-
sattning att

a) den inte dr vilseledande enligt artiklarna 2.2, 3 och 7.1,

d) den inte medfor forvixling pa marknaden mellan annonséren och en konkur-
rent eller mellan annonsérens och en konkurrents varumirken, firmanamn eller
andra kénnetecken, varor eller tjanster,

e) den varken misskrediterar eller uttrycker sig nedsdttande om en konkurrents
varumirken, firmanamn eller andra kénnetecken, varor, tjinster, verksamhet
eller forhallanden,
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g) den inte drar otillborlig fordel av en konkurrents varumirkes, firmanamns
eller andra kidnneteckens renommé eller av en konkurrerande produkts
ursprungsbeteckning,

h) den inte framstéller en vara eller en tjdnst som en imitation eller erséttning for en
vara eller tjanst som har ett skyddat varumirke eller firmanamn.”

De nationella bestammelserna

Bestimmelserna i direktiv 89/104 har inforlivats med den nationella rattsordningen
genom 1994 ars lag om varumérken (Trade Marks Act 1994).

Bestimmelserna i direktiv 84/450 har inforlivats med den nationella réttsord-
ningen genom 1988 ars forordningar om kontroll av vilseledande reklam (Control
of Misleading Advertisements Regulations 1988, SI 1988/915), i deras lydelse enligt
2003 ars forordningar (SI 2003/3183) (nedan kallade UK Regulations).

I artikel 4 i direktiv 84/450 anges att vilseledande reklam ska bekdmpas och att det
ska tillses att bestimmelserna om jiamforande reklam foljs. Ansvarig for att sdker-
stélla detta dr enligt UK Regulations Director General of Fair Trading, en adminis-
trativ myndighet som &r behorig dels att avgora drenden med avseende pa klagomal
som inkommit, dels att vidta nédvandiga réttsliga atgéarder.
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I tredje punkten i regel 4A i UK Regulations preciseras foljande:

"Bestdmmelserna i forevarande regel ska inte tolkas pa sa sitt

a) att de ger rétt att vicka talan i ett tvistemal avseende ett &sidosittande av denna
lagstiftning (med undantag for om detta uttryckligen medges i forevarande
Regulations),

b) att de innebdr ett undantag fran rétten att vicka talan eller pa annat sitt delta
i ett (civilrittsligt eller straffrittsligt) forfarande som inletts pa nigon annan
rattslig grund én forevarande Regulations.”

Tvisten vid den nationella domstolen och tolkningsfragorna

02 och 02 (UK) tillhandahaller mobiltelefonitjanster.

Vid marknadsforingen av sina mobiltelefonitjanster anvidnder bolagen bilder av
bubblor pa flera olika sétt. Det dr utrett att, pd mobiltelefoniomradet, konsumen-
terna associerar bilder av bubblor i vatten, sédrskilt mot en blatonad bakgrund, med
de tjanster som O2 och O2 (UK) tillhandahaller.

02 och O2 (UK) &r bland annat innehavare av tva nationella figurméirken som bada
bestar av en stillbild forestéllande bubblor, som i Forenade kungariket registrerats
for telekommunikationsutrustning och telekommunikationstjanster (nedan kallade
varuméirken med bubblor).
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Aven H3G tillhandahéller mobiltelefonitjénster, vilka salufors under kidnnetecknet 3.
Framfor allt erbjuder bolaget en i forvig betald tjdnst ("pay-as-you-go”) med beteck-
ningen Threepay.

Under ar 2004 inledde H3G en reklamkampanj. Inom ramen foér denna kampanj
sdandes bland annat reklamfilm pa TV, i vilken priset pa de egna tjansterna jamfordes
med de tjdnster som O2 och O2 (UK) tillhandahdller. Denna TV-reklam (nedan
kallad den omtvistade reklamen) inleddes genom att uttrycket "O2” och bilder med
rorliga svartvita bubblor anvidndes. Dérefter foljde bilder av "Threepay” och ”3”, samt
ett meddelande, av vilket det framgick att H3G:s tjdnster var billigare pa ett sarskilt
satt.

02 och 02 (UK) vickte vid High Court of Justice (England & Wales), Chancery Divi-
sion, en talan mot H3G om intrang i varumérkena med bubblor.

Bolagen vitsordade, inom ramen fér malet vid den nationella domstolen, att prisjam-
forelsen i den omtvistade reklamen var riktig och att densamma som helhet betraktad
inte var vilseledande. Framfor allt antyddes det inte i reklamen att det forelag nagon
affirsmissig koppling mellan O2 och O2 (UK), 4 ena sidan, och H3G, 4 andra sidan.

Denna talan om varumaérkesintrang ogillades genom dom av den 23 mars 2006. High
Court ansag i huvudsak att anvindningen av bilder med bubblor i den omtvistade
reklamen omfattades av tillimpningsomradet for artikel 5.1 b i direktiv 89/104.
Samma domstol angav vidare att eftersom reklamen stod i 6verensstimmelse med
artikel 3a i direktiv 84/450, gavs H3G emellertid en grund for forsvar med tillimp-
ning av artikel 6.1 b i direktiv 89/104.
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02 och 02 (UK) o6verklagade denna dom till Court of Appeal (England & Wales)
(Civil Division).

Den hinskjutande domstolen har for det forsta sokt klarhet i hur artikel 5.1 i
direktiv 89/104 ska tolkas.

Den har sokt klarhet i om det som avses i denna bestimmelse endast dr saddan anvénd-
ning som har till syfte att tredje man ska kunna uppfatta de saluférda varornas eller
tjidnsternas kommersiella ursprung. Samma domstol anser att ett jakande svar pa
denna fraga innebér att en konkurrents anvindning av varumaérket inom ramen for
jamforande reklam inte omfattas av artikel 5.1 i direktiv 89/104, eftersom varumarket
dérvid inte anvinds for att ange ursprunget hos annonsoérens varor.

Vidare har den sokt klarhet i om det for att kunna bedoma huruvida det foreligger
risk for forvixling, i den mening som avses i artikel 5.1 b i direktiv 89/104, uteslu-
tande ska goras en jamforelse mellan varumérket och det ifragasatta kdnnetecknet
samt mellan de varor eller tjanster for vilka varumaérket dr registrerat och de varor
eller tjanster for vilka kidnnetecknet anvénds, eller om i stéllet de faktiska omstédndig-
heterna vid anvédndningen av kédnnetecknet ska beaktas.

For det andra anser den hénskjutande domstolen att den omsténdigheten att jamfo-
rande reklam i vilken en konkurrents varumérke anviands ar forenlig med artikel 3a
i direktiv 84/450 utgor en grund for forsvar som med framgang kan goras géllande
med avseende pa den talan som konkurrenten vickt rorande sddan anvéndning av
dess varumarke.

For det fall domstolen tolkar artikel 5.1 i direktiv 89/104 pa sa sitt att denna bestam-
melse, i ett sadant fall som det i malet vid den nationella domstolen, ger innehavaren
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av ett registrerat varumarke rdtt att forhindra anvéndningen av sitt varumaérke i
jamforande reklam, skulle den hidnskjutande domstolen vilja att domstolen gav sin
tolkning av artikel 3a.1 i direktiv 84/450 i syfte att klargora om anviandningen av ett
kénnetecken som dr identiskt med eller liknar en konkurrents varumirke ska vara
"absolut nodvindig” for att kunna jamfora konkurrentens varor eller tjinster med
annonsorens varor eller tjanster, for att jamférande reklam i vilken detta kénne-
tecken anvinds ska anses vara tillaten.

Mot denna bakgrund beslutade Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
att vilandeforklara malet och stélla foljande tolkningsfragor till domstolen:

”1) Ar artikel 5.1 a eller 5.1 b i direktiv 89/104 tillimpliga nir en niringsidkare, i

reklam for sina egna varor eller tjnster, anvinder en konkurrents registrerade
varumérke for att jaimfora egenskaperna (i synnerhet priset) hos de varor eller
tjianster som den forre marknadsfor med egenskaperna (i synnerhet priset) hos
de varor eller tjdnster som konkurrenten marknadsfor under det varumairket,
och detta sker pa ett sadant stt att forvaxling inte sker eller varumérkets grund-
laggande funktion att ange varans ursprung inte dventyras pa annat satt?

Nir en néringsidkare anvinder en konkurrents registrerade varumairke i jamfo-
rande reklam, maste denna anvéindning vara absolut nédvandig for att kraven i
artikel 3a[.1] i direktiv 84/450 ... ska vara uppfyllda, och i sa fall, enligt vilka krite-
rier skall denna nodvéindighet bedémas?

Om det finns ett krav pa absolut nédviandighet, innebér detta krav da att anvand-
ning av ett kinnetecken som inte dr identiskt med men i hog grad liknar det
registrerade varumarket &r forbjuden?”
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Provning av tolkningsfragorna

Inledande anmdrkningar

Den hinskjutande domstolen har stillt fragorna for att fa klarhet i hur artikel 5.1 i
direktiv 89/104 och artikel 3a.1 i direktiv 84/450 ska tolkas.

Malet vid den nationella domstolen kidnnetecknas namligen av att O2 och O2 (UK)
har pastatt att den omstédndigheten att H3G anvénder ett kinnetecken som liknar
deras varumérken med bubblor i jamforande reklam utgér intrang i den ensamrétt
som bolagen ges genom ndmnda varumérken.

Innan tolkningsfragorna prévas dr det nédvéndigt att ndrmare beskriva férhallandet
mellan direktiven 89/104 och 84/450.

Enligt artikel 5.1 och 5.2 i direktiv 89/104 ger det registrerade varumairket inne-
havaren en ensamritt som innebar att innehavaren har ritt att, om vissa villkor ar
uppfyllda, forhindra tredje man, som inte har hans tillstand, att i ndringsverksamhet
anvinda kidnnetecken som &r identiska med eller liknar det egna varumaérket. Enligt
artikel 5.3 d i samma direktiv kan samma innehavare bland annat forbjuda tredje
man att anvinda kdnnetecknet i reklam.

Om en annonsor i jamforande reklam anvénder ett kidnnetecken som &r identiskt
med eller liknar en konkurrents varumérke kan det anses utgora anviandning i den
mening som avses i artikel 5.1 och 5.2 i direktiv 89/104.
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Artikel 5.1 och 5.2 i direktiv 89/104 ska ndmligen tolkas p4 sa sitt att bestimmelsen
omfattar anvindning av ett kinnetecken som ar identiskt med eller liknar varumérket
for varor som salufors eller tjinster som utfors av tredje man (se, for ett liknande
resonemang, betriaffande artikel 5.1 a i direktiv 89/104, dom av den 25 januari 2007 i
mal C-48/05, Adam Opel, REG 2007, s. I-1017, punkt 28).

Vidare star det klart att reklam i vilken annonséren jamfor de varor och tjanster som
denne salufér med en konkurrents varor och tjanster har till syfte att marknadsfora
denne annonsdrs varor och tjanster. I sddan reklam strdvar annonsoren efter att
sarskilja de egna varorna och tjinsterna genom att jamfora deras egenskaper med
egenskaperna hos de konkurrerande varorna och tjédnsterna. Detta resonemang
styrks genom skal 15 i direktiv 97/55, i vilket gemenskapslagstiftaren har framhallit
att syftet med jamforande reklam dr att sirskilja annonsorens varor och tjanster fran
konkurrentens (se dom av den 25 oktober 2001 i mél C-112/99, Toshiba Europe,
REG 2001, s. I-7945, punkt 53).

Om en annonsor i jamférande reklam anvénder ett kidnnetecken som &r identiskt
med eller liknar en konkurrents varumérke i syfte att identifiera de varor eller
tjidnster som den senare tillhandahaller, utgor detta saledes anvandning med avse-
ende pa annonsorens egna varor och tjénster i den mening som avses i artikel 5.1 och
5.2 i direktiv 89/104.

Sadan anvdndning kan foljaktligen i forekommande fall forbjudas med stod av
nidmnda bestammelser.

Sasom framgar av skélen 2—6 i direktiv 97/55 har gemenskapslagstiftaren emellertid
haft till syfte att frimja jamforande reklam. Gemenskapslagstiftaren har bland annat
framhéllit att jaimfoérande reklam “ocksa till konsumentens fordel [kan] stimulera
konkurrensen mellan leverantdre[rna] av varor och tjanster”, vilket framgar av skal
2, och vidare i skél 5 framhallit att jamforande reklam "kan vara ett berdttigat sétt att
informera konsumenterna om deras fordelar”.
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Enligt skilen 13-15 i direktiv 97/55 har gemenskapslagstiftaren ansett att den rétt
som ges genom varumdrket i viss méan ska begransas, eftersom det dr nodvandigt att
framja jamfoérande reklam.

En sddan begridnsning av varumirkets réttsverkan i syfte att frdmja jimforande
reklam &r nodvéndig inte endast for det fall annonséren anvénder en konkurrents
varumairke, utan dven nér det ér fraga om anvindning av ett kdnnetecken som liknar
detta varumarke.

I artikel 2.2a i direktiv 84/450 avses med ”"jamforande reklam” ndmligen all reklam
som uttryckligen eller indirekt pekar ut en konkurrent eller varor eller tjanster som
tillhandahalls av en konkurrent.

Enligt fast réttspraxis ror det sig om en vid definition som kan omfatta alla typer av
jamforande reklam. For att det ska vara friga om jaimforande reklam dr det séledes
tillrackligt att det finns ett meddelande som pekar ut en konkurrent eller varor och
tjianster som tillhandahalls av denne, d&ven om det bara sker indirekt (se domen
i det ovannimnda maélet Toshiba Europe, punkterna 30 och 31, samt dom av den
8 april 2003 i mal C-44/01, Pippig Augenoptik, REG 2003, s. I-3095, punkt 35, och
av den 19 april 2007 i mél C-381/05, De Landtsheer Emmanuel, REG 2007, s. I-3115,
punkt 16).

Det kriterium som ska vara uppfyllt vid faststéllandet av att en reklamannons ar av
jamforande karaktdr dr saledes att en konkurrent till annonsoren eller varor eller
tjidnster som tillhandahalls av denna konkurrent uttryckligen eller indirekt pekas ut
(domarna i de ovanndmnda malen Toshiba Europe, punkt 29, och De Landtsheer
Emmanuel, punkt 17).

Nir genomsnittskonsumenten uppfattar anvéndningen i reklam av ett kinnetecken
som liknar ett varumirke som innehas av en konkurrent till annonséren sdsom en
hénvisning till denna konkurrent eller till de varor eller tjédnster som tillhandahalls
av densamme — sasom &r fallet i malet vid den nationella domstolen — foreligger det
saledes jamforande reklam i den mening som avses i artikel 2.2a i direktiv 84/450.
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I syfte att tillgodose savil skyddet av registrerade varumérken som anvindningen
av jaimforande reklam, ska artikel 5.1 och 5.2 i direktiv 89/104 och artikel 3a.1 i
direktiv 84/450 foljaktligen tolkas pa sa sitt att innehavaren av ett registrerat varu-
mairke inte har ritt att forhindra tredje man att anvénda ett kinnetecken som ér iden-
tiskt med eller liknar ndimnda varumaérke i jaimfoérande reklam som uppfyller samtliga
de krav som uppstills i artikel 3a.1 for att sddan reklam ska anses vara tillaten.

Domstolen papekar emellertid att nér villkoren i artikel 5.1 b i direktiv 89/104 for
att forhindra anvindningen av ett kidnnetecken som é&r identiskt med eller liknar
ett registrerat varumaérke dr uppfyllda, dr det uteslutet att den jamfoérande reklam i
vilken detta kdnnetecken anvéinds anses uppfylla det krav for att sddan reklam ska
anses vara tilliten som uppstills i artikel 3a.1 d i direktiv 84/450.

Nar varumairket och kiannetecknet liknar varandra och varorna eller tjénsterna &r
av liknande slag, utgor ndmligen risken for forvixling en sdrskild forutsittning for
varumairkesskydd. Artikel 5.1 b i direktiv 89/104 ska saledes endast tillimpas om det
pa grund av att de varumirken som avses dr identiska eller liknar varandra och de
varor eller tjdnster som avses dr identiska eller av liknande slag foreligger en risk for
forvaxling hos allménheten (dom av den 6 oktober 2005 i méal C-120/04, Medion,
REG 2005, s. I-8551, punkterna 24 och 25).

Vidare framgar det av artikel 3a.1 d i direktiv 84/450 att jamforande reklam inte ar
tillaten om det foreligger risk for forvaxling mellan annonséren och en konkurrent
eller mellan annonsoérens och en konkurrents varumarken, varor eller tjanster.

Mot bakgrund av skilen 13-15 i direktiv 97/55 ska begreppet forvixling, som ater-
finns i saval artikel 5.1 b i direktiv 89/104 som artikel 3a.1 d i direktiv 84/450, tolkas
pa samma sétt.

I-4269



50

51

52

DOM AV DEN 12.6.2008 — MAL C-533/06

Nir en annonsor i jaimforande reklam anvénder ett kénnetecken som ér iden-
tiskt med eller liknar en konkurrents varumérke, och konkurrenten inte visar att
det foreligger risk for forvixling, har den senare foljaktligen inte rdtt att forhindra
anvindningen av detta kdnnetecken pa grundval av artikel 5.1 b i direktiv 89/104.
Om konkurrenten déremot lyckas visa att det foreligger risk for forvixling, kan
annonsoren inte med framgang invinda mot ett sidant hinder med tillimpning av
artikel 3a.1 i direktiv 84/450, da reklamen i fraga inte uppfyller samtliga villkor som
uppstills i denna bestimmelse.

Domstolen svarar séledes inledningsvis att artikel 5.1 och 5.2 i direktiv 89/104 och
artikel 3a.1 i direktiv 84/450 ska tolkas pa sa sitt att innehavaren av ett registrerat
varumérke inte har ritt att forhindra tredje man att, i jimforande reklam som
uppfyller samtliga de krav som uppstills i artikel 3a.1 for att sadan reklam ska anses
vara tillaten, anvinda ett kdnnetecken som é&r identiskt med eller liknar nimnda
varumarke.

Nar villkoren i artikel 5.1 b i direktiv 89/104 for att forhindra anvandningen av ett
kdnnetecken som é&r identiskt med eller liknar ett registrerat varumérke emellertid
ar uppfyllda, dr det uteslutet att den jamforande reklam i vilken detta kinnetecken
anvinds anses uppfylla det krav for att sddan reklam ska anses vara tillaiten som
uppstélls i artikel 3a.1 d i direktiv 84/450.

Den forsta fragan avseende tolkningen av artikel 5.1 i direktiv 89/104

Det star klart, i malet vid den nationella domstolen, att H3G inte har anvant varu-
mérkena med bubblor, sésom O2 och O2 (UK) latit registrera dem, utan ett kénne-
tecken som liknar dessa varumarken.
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Artikel 5.1 a i direktiv 89/104 &r emellertid endast tillimplig ndr det dr fraga om
anvidndning av ett kdnnetecken som é&r identiskt med varumarket med avseende pa
de varor eller tjanster som dr identiska med dem for vilka varumarket dr registrerat.

Domstolen kommer inte att tolka denna bestimmelse, eftersom den inte &r tillamplig
i malet vid den nationella domstolen.

Den forsta fragan ska saledes forstas sa att den hénskjutande domstolen har sokt
klarhet i huruvida artikel 5.1 b i direktiv 89/104 ska tolkas pé sa sitt att innehavaren
av ett registrerat varumairke har ritt att forhindra tredje man att i jimfoérande reklam
anvinda ett kidnnetecken som liknar detta varumérke for varor eller tjanster som
ar identiska med eller av liknande slag som de varor eller tjanster for vilka nimnda
varumairke &r registrerat, nir denna anviandning inte medfér nagon risk for forvax-
ling hos allmédnheten.

For att forhindra att varumédrkesinnehavarens skydd varierar fran en medlemsstat
till en annan ankommer det pa domstolen, enligt fast rattspraxis, att ge artikel 5.1 i
direktiv 89/104 en enhetlig tolkning. Detta géller i synnerhet for begreppet anvinda
i artikeln (dom av den 12 november 2002 i mal C-206/01, Arsenal Football Club,
REG 2002, s. 1-10273, punkt 45, domen i det ovannidmnda méalet Adam Opel,
punkt 17, och dom av den 11 september 2007 i mal C-17/06, Céline, REG 2007,
s. [-7041, punkt 15).

Sasom foljer av domstolens rittspraxis (domen i det ovanndmnda maélet Arsenal
Football Club, dom av den 16 november 2004 i mal C-245/02, Anheuser-Busch,
REG 2004, s. 1-10989, samt domarna i de ovannamnda malen Medion, Adam
Opel och Céline) far innehavaren av ett registrerat varumairke enligt artikel 5.1 b
i direktiv 89/104 endast forhindra tredje man att anvénda ett kdnnetecken som ar
identiskt med eller liknar varumarket, om foljande fyra villkor ar uppfyllda:

— Kénnetecknet anvénds i ndringsverksamhet.
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— Kinnetecknet anvands utan tillstdnd fran innehavaren av varumarket.

— Kénnetecknet anvinds med avseende pa varor eller tjanster som ar identiska med
eller av liknande slag som dem for vilka varumérket &r registrerat.

— Anvindningen skadar eller kan skada varumairkets grundlidggande funktion, som
dr att garantera varans eller tjanstens ursprung fér konsumenterna, pa grund av
risken for forviaxling hos allménheten.

Vad sarskilt betréffar det fjarde villkoret ska, vilket det erinrats om i punkt 47 i fore-
varande dom, artikel 5.1 b i direktiv 89/104 endast tillimpas om det pa grund av att
de varumérken som avses dr identiska eller liknar varandra och de varor eller tjanster
som avses ar identiska eller av liknande slag foreligger en risk for forvaxling hos
allménheten.

Vidare foljer det av fast rattspraxis att det foreligger risk for forvéxling i den mening
som avses i denna bestimmelse om det finns risk for att allmdnheten kan tro att
varorna eller tjdnsterna i friga kommer fran samma foretag eller i forekommande
fall fran foretag med ekonomiska band (se, bland annat, dom av den 22 juni 1999 i
mél C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkt 17, och domen
i det ovanndmnda mélet Medion, punkt 26). Anvindning av ett kidnnetecken som ar
identiskt med eller liknar varumairket vilket medfor risk for forvixling hos allmén-
heten skadar saledes eller kan saledes skada varumérkets grundldggande funktion.

Det &r utrett i mélet vid den nationella domstolen att H3G har anvint det kdnne-
tecken som liknar varumérkena med bubblor i néringsverksamhet som syftar till att
ge ekonomisk vinst och som inte dr av privat natur. Kédnnetecknet har foljaktligen
anvénts i ndringsverksamhet (se, analogt, domen i det ovanndmnda maélet Céline,
punkt 17).
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Det ar aven utrett att H3G har anvant nimnda kannetecken utan tillstind fran O2
och O2 (UK), som ar innehavare av varumiarkena med bubblor.

Dessutom ér det fraga om anvindning som avser tjanster som &r identiska med dem
for vilka ndimnda varumérken &r registrerade.

Diaremot ska det papekas att, enligt de slutsatser som den hidnskjutande domstolen
dragit, H3G:s anvdndning av bilder av bubblor som liknar varumérkena med bubblor
i den omtvistade reklamen inte medfor risk for forvixling hos konsumenterna. Den
omtvistade reklamen var som helhet betraktad inte vilseledande och framfor allt
antyddes det inte i reklamen att det foreldg ndgon affirsméssig koppling mellan O2
och O2 (UK), a ena sidan, och H3G, a andra sidan.

Den hénskjutande domstolen gjorde saledes harvid ritt, i motsats till vad O2 och
02 (UK) har pastatt, néir den vid bedémningen av om det forelag risk for forvixling
begrinsade denna bedomning till att avse det sammanhang i vilket H3G anvidnde det
kénnetecken som liknar varuméirkena med bubblor.

Begreppet risk for forvixling ar visserligen detsamma i artiklarna 4.1 b och 5.1 b
i direktiv 89/104 (se, for ett liknande resonemang, dom av den 22 juni 2000 i
mal C-425/98, Marca Mode, REG 2000, s. I-4861, punkterna 25-28).

Artikel 4.1 b i direktiv 89/104 avser emellertid en ansokan om registrering av ett
varumdrke. Nar ett varumdirke dr registrerat har varuméarkesinnehavaren ratt att
anvinda det efter eget skon, och det ska darfor vid bedomningen av om det foreligger
hinder for registreringen av varumérket enligt denna bestammelse prévas huruvida
det foreligger risk for forvaxling med den invéindande partens édldre varumérke med
beaktande av alla de sammanhang i vilka det s6kta varumérket, om det registrerades,
skulle kunna komma att anvéndas.
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I det fall som avses i artikel 5.1 b i direktiv 89/104 gor tredje man som anvénder ett
kdnnetecken som &r identiskt med eller liknar det registrerade varumaérket déremot
inte géllande nagra varumarkesréttigheter med avseende pa ndmnda kinnetecken,
utan anvénder det endast vid ett sdrskilt tillfdlle. Under dessa forhallanden ska, vid
bedémningen av huruvida innehavaren av det registrerade varumarket med framgang
kan invinda mot denna sérskilda anvdndning, endast de omstandigheter beaktas som
kdnnetecknar ndmnda anvdndning, och det saknas anledning att underséka huruvida
dven annan anviandning av samma kénnetecken som skett under andra omsténdig-
heter skulle kunna ge upphov till risk for forvixling.

Det fjarde villkor som ska vara uppfyllt for att innehavaren av ett registrerat varu-
mirke ska ha ritt att forhindra anvindningen av ett kinnetecken som liknar detta
varumérke med avseende pa varor eller tjanster som dr identiska med eller av
liknande slag som de varor eller tjanster for vilka namnda varumérke ar registrerat ar
saledes inte uppfyllt i malet vid den nationella domstolen.

Den forsta tolkningsfragan ska foljaktligen besvaras pa foljande sétt. Artikel 5.1 b i
direktiv 89/104 ska tolkas sa, att innehavaren av ett registrerat varuméarke inte har
ratt att forhindra tredje man att i jamforande reklam anvénda ett kdnnetecken som
liknar detta varumérke for varor eller tjanster som ér identiska med eller av liknande
slag som de varor eller tjanster for vilka ndimnda varumaérke &r registrerat, nir denna
anvidndning inte medfér nagon risk for forvixling hos allménheten. Detta géller
oberoende av om ndmnda jimforande reklam uppfyller eller inte uppfyller samt-
liga de krav for att sddan reklam ska anses vara tilliten som uppstills i artikel 3a i
direktiv 84/450.

Den andra och den tredje fragan avseende tolkningen av artikel 3a.1 i direktiv 84/450

Den hinskjutande domstolen har stillt den andra och den tredje fragan for att fa
klarhet i huruvida artikel 3a.1 i direktiv 84/450 ska tolkas s, att jamforande reklam
i vilken annonséren anvinder en konkurrents varumairke eller ett kénnetecken
som liknar detta varumirke endast &r tilliten om denna anvdndning dr absolut
nodvéndig for att kunna gora en jamforelse av annonsorens varor eller tjanster och
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konkurrentens varor eller tjinster, och i forekommande fall huruvida anvindningen
av ett kannetecken som liknar konkurrentens varumarke kan anses vara absolut
nodvandig.

Den hénskjutande domstolen har emellertid endast begirt att domstolen ska uttala
sig om tolkningen av denna bestimmelse for det fall domstolen besvarar den forsta
fragan jakande.

Den andra och den tredje fragan ska foljaktligen inte provas.

Rittegangskostnader

Eftersom forfarandet i forhallande till parterna i mélet vid den nationella domstolen
utgor ett led i beredningen av samma mal, ankommer det pad den nationella
domstolen att besluta om rittegdngskostnaderna. De kostnader for att avge yttrande
till domstolen som andra én ndmnda parter har haft dr inte ersattningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (férsta avdelningen) foljande:

1) Artikel 5.1 och 5.2 i radets forsta direktiv 89/104/EEG av den
21 december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar
och artikel 3a.1 i radets direktiv 84/450/EEG av den 10 september 1984 om
vilseledande och jimforande reklam, i dess lydelse enligt Europaparlamen-
tets och radets direktiv 97/55/EG av den 6 oktober 1997, ska tolkas pa sa
sdtt att innehavaren av ett registrerat varumirke inte har ritt att forhindra
tredje man att, i jaimforande reklam som uppfyller samtliga de krav som
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uppstills i artikel 3a.1 for att sadan reklam ska anses vara tillaten, anvinda
ett kinnetecken som ar identiskt med eller liknar naimnda varumairke.

Nar villkoren i artikel 5.1 b i direktiv 89/104 for att forhindra anvindningen
av ett kinnetecken som ér identiskt med eller liknar ett registrerat varu-
mirke emellertid dar uppfyllda, dr det uteslutet att den jaimforande reklam
i vilken detta kidnnetecken anvinds anses uppfylla det krav for att sadan
reklam ska anses vara tillaten som uppstills i artikel 3a.1 d i direktiv 84/450,
i dess lydelse enligt direktiv 97/55.

Artikel 5.1 b i direktiv 89/104 ska tolkas sa, att innehavaren av ett registrerat
varumirke inte har ritt att forhindra tredje man att i jamforande reklam
anvinda ett kinnetecken som liknar detta varumirke for varor eller tjanster
som ir identiska med eller av liknande slag som de varor eller tjinster for
vilka ndmnda varumirke ér registrerat, nir denna anvindning inte medfor
nagon risk for forvixling hos allmidnheten. Detta giller oberoende av om
nimnda jimforande reklam uppfyller eller inte uppfyller samtliga de krav
for att sadan reklam ska anses vara tillaiten som uppstills i artikel 3a i
direktiv 84/450, i dess lydelse enligt direktiv 97/55.

Underskrifter
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