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FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT
JULIANE KOKOTT
foredraget den 7 april 2011"!

I — Inledning

1. Far ett foretag aterfylla en konkurrents
anvéinda forpackningar och saluféra produk-
ten i denna form, nir forpackningen ér skyd-
dad som utstyrselmirke? Det dr denna fraga
som uppkommit i féorevarande mal. Om man
tanker pa till exempel den vilkdnda Coca-
Cola-flaskan forefaller svaret vara uppenbart.
Forhaller det sig emellertid pa samma sitt be-
triffande innovativa gasflaskor som kunden
betalar mer f6r dn for den gas som flaskan
innehaller?

II — Tillimpliga bestaimmelser

2. Den avgorande rattsakten utgors av radets
forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 decem-
ber 1988 om tillndrmningen av medlems-
staternas varumairkeslagar® (nedan kallat
varuméirkesdirektivet).

1 — Originalsprak: tyska.

2 — EGTL40,11.2.1989,s. 1, senast dndrat genom bilaga X VII till
avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsomradet, EGT
L 1, 1994, s. 482, upphévt och ersatt av Europaparlamentets
och radets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om
tillndrmningen av medlemsstaternas varumarkeslagar (kodi-
fierad version) (EUT L 299, s. 25).
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3. De rittigheter som &r knutna till ett varu-
mirke anges i artikel 5 i varumarkesdirektivet:

”1. Det registrerade varumairket ger inneha-
varen en ensamritt. Innehavaren har ritt att
forhindra tredje man, som inte har hans till-
stdnd, att i ndringsverksamhet anvinda

a) tecken som ar identiska med varumarket
med avseende pa de varor och tjanster
som ir identiska med dem for vilka varu-
market ar registrerat,

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

2. En medlemsstat kan ocksd besluta att
innehavaren skall ha ritt att férhindra tredje
man, som inte har hans tillstind, fran att i
ndringsverksamhet anvidnda ett tecken som
ar identiskt med eller liknar varumérket med
avseende pa varor och tjénster av annan art
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dn dem for vilka varumérket ar registrerat,
om detta dr kdnt i den medlemsstaten och
om anvéindningen av tecknet utan skilig an-
ledning drar otillborlig fordel av eller ar till
forfang for varumérkets sérskiljningsformaga
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 forséljning, mark-
nadsféra dem eller lagra dem for dessa
dandamal eller utbjuda eller tillhandahalla
tjanster under tecknet.

¢) Attimportera eller exportera varor under
tecknet.

d) Att anvinda tecknet pé affirshandlingar
och i reklam”

4. I tionde skilet i varumirkesdirektivet for-
klaras syftet med varumérkesskyddet pa fol-
jande siitt:

"Det skydd som foljer av det registrerade va-
rumaérket, vars funktion framfor allt ar att ga-
rantera att varumairket anger ursprunget, ar
absolut nér det rader identitet mellan mérket
och tecknet och varorna eller tjansterna. ..”

5. Artikel 7 i varumérkesdirektivet avser
konsumtion av de réttigheter som dr knutna
till ett varumérke och de rittigheter som
innehavaren behaller:

”1. Ett varumirke ger inte innehavaren ritt
att forbjuda anvéndningen av varumérket
for varor som av innehavaren eller med hans
samtycke har forts ut pd marknaden under
varumirket inom gemenskapen.

2. Punkt 1 ska inte gélla nédr innehavaren har
skilig grund att motsitta sig fortsatt mark-
nadsforing av varorna, sdrskilt nir varornas
beskaffenhet har fordndrats eller férsamrats
efter att de har forts ut pd marknaden?”

6. Enligt den hinskjutande domstolens upp-
gifter har dessa bestimmelser inférlivats med
dansk ritt i en lydelse som ligger ndra varu-
markesdirektivets lydelse.

IIT — Omstidndigheterna i malet och tolk-
ningsfragorna

7. Det framgar av beslutet om hinskjutande
att omstédndigheterna kan sammanfattas pa
foljande satt.

8. BP Gas A/S (nedan kallat BP, nu Kosan
Gas A/S, nedan kallat Kosan) driver nérings-
verksamhet med bland annat tillverkning och
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saluféring av flaskgas till bade privatkunder
och foretagskunder. BP Gas A/S:s namn och
logotyp dr registrerade som gemenskapsva-
rumérken. Bade ord- och figurmérket har re-
gistrerats for bland annat kemiska produkter,
déribland gas.

9. BP Gas A/S har sedan ar 2001 salufort
flaskgas i Danmark i en sa kallad komposit-
flaska (lattviktsflaska). Den sirskilda utform-
ningen av flaskan har registrerats som ge-
menskapsvarumérke och danskt varumairke.
Bada registreringarna avser tredimensionella
varumirken som omfattar bade gasbranslen
och behéllare for flytande brénsle.® BP Gas
A/S anvander kompositflaskan i enlighet med
det ensamforsiljningsavtal som slutits med
den norske tillverkaren av flaskan. BP Gas
A/S har ensamlicens for att anvinda kompo-
sitflaskan som utstyrselmarke i Danmark och
har rétt att gora géllande varumérkesintrang
i Danmark. Kompositflaskan ar forsedd med
BP Gas A/S ordmarke eller figurmérke.

10. Den forsta gangen en konsument skaffar
sig en kompositflaska med gas hos en av BP:s
aterforsaljare, betalar konsumenten éven for
flaskan, som dédrmed blir dennes egendom.

3 — Gemenskapsvarumirket (nr 003780343) omfattar dven
gasbehéllare.
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BP:s verksamhet omfattar &ven aterfyllning
av tomma gasflaskor. Detta tillgar s, att kon-
sumenten hos en av BP:s aterforséljare mot
betalning for gasen kan byta en tom gasflaska
mot en motsvarande flaska som BP har fyllt.

11. Viking Gas A/S (nedan kallat Viking) dri-
ver niringsverksamhet med saluféring av gas
och liknande verksamhet. Viking tillverkar
inte sjalvt gas. Viking har en aterfyllningssta-
tion i Danmark, varifran gasflaskor och bland
annat kompositflaskor efter aterfyllning dis-
tribueras till sjalvstindiga aterforséljare som
Viking samarbetar med. Efter aterfyllningen
faster Viking ett klistermirke med Vikings
namn och aterfyllningsstationens nummer
samt ytterligare ett klisterméirke med lag-
stadgade upplysningar om aterfyllningssta-
tion och innehdll pa flaskan. BP:s mirken
pé flaskan vare sig avldgsnas eller tacks over.
Konsumenten kan hos en av Vikings aterfor-
sdljare, mot betalning for gasen, byta en tom
gasflaska — bland annat en kompositflaska —
mot en motsvarande flaska som Viking har
fyllt.

12. BP har &ven anvént andra gasflaskor dn
kompositflaskor. Det var friga om stalflas-
kor av samma typ som nistan alla aktorer
pa marknaden anvinde och som anvidnds pa
samma sétt i stora delar av virlden, nimligen
likartade, gula stalflaskor i olika storlekar. De
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sistndmnda flaskorna ér inte registrerade som
utstyrselmérken, men liksom kompositmar-
kena har de forsetts med BP:s ordmairke eller
figurmairke. Viking har hidvdat att BP i manga
ar har godtagit och fortfarande godtar att an-
dra foretag aterfyller dessa (andra) flaskor.

13. Saken avser huruvida Viking gor intrang i
BP:s varumairkesratt nar Viking aterfyller och
sdljer gas i BP:s kompositflaskor. Viking har
enligt tva avgoranden forbjudits att anvénda
BP:s utstyrselmirke och andra varumérken
genom att fylla BP:s kompositflaskor med
flaskgas i syfte att salufora.

14. Mot denna bakgrund begir Hgjesteret,
Danmarks hogsta domstol att domstolen ska
besvara f6ljande fragor:

”1. Ska artikel 5 jamford med artikel 7 i ré-
dets forsta direktiv 89/104/EEG av den
21 december 1988 om tillndrmningen
av medlemsstaternas varumdrkeslagar
tolkas sd, att foretag B under foljande
omsténdigheter gor sig skyldigt till va-
ruméirkesintrang genom att aterfylla och

saluféra gas pa gasflaskor som kommer
fran foretag A:

a)

d)

A salufor gas i sa kallade komposit-
flaskor med sérskild utformning som
i sig, det vill sdga som utstyrselmar-
ke, har registrerats som ett danskt
varumirke och som gemenskaps-
varumirke. A ér inte innehavare av
dessa utstyrselmirken, men har en-
samlicens for att anvinda dem i Dan-
mark och har rétt att gora gillande
varumérkesintrang i Danmark.

Den forsta gangen en konsument
skaffar sig en kompositflaska med
gas hos en av A:s aterforsiljare, be-
talar konsumenten &ven for flaskan,
som ddrmed blir dennes egendom.

A aterfyller kompositflaskorna, vil-
ket sker genom att konsumenten
hos en av A:s aterforsiljare, mot be-
talning for gasen, kan byta en tom
gasflaska mot en motsvarande flaska
som A har fyllt.

. B driver nidringsverksamhet med
aterfyllning av gas pa flaskor, bland
annat kompositflaskor som omfat-
tas av det utstyrselmérke som avses
under 1. Konsumenten kan hos en
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aterforsiljare som samarbetar med
B, mot betalning for gasen, byta en
tom kompositflaska mot en motsva-
rande flaska som B har fyllt.

e) .Isamband med att B aterfyller gas
pa de ovanndmnda kompositflaskor-
na forser B dessa med klistermérken
som utvisar att B har utfort aterfyll-
ningen.

Har det nagon betydelse for svaret pa
fraga 1 om konsumenterna i allmadnhet
far uppfattningen att det foreligger ett
samband mellan B och A?

Om fraga 1 besvaras nekande, kan detta
péverkas av om kompositflaskorna — for-
utom att de omfattas av skydd som ut-
styrselmérken — dessutom har forsetts
(préglats) med A:s registrerade figur- el-
ler ordmérke som fortfarande syns trots
B:s klistermarken?

Om fraga 1 eller 3 besvaras jakande, kan
detta paverkas av att A under manga ar
har godtagit och fortfarande godtar att
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andra foretag aterfyller flaskor av andra
typer, som inte omfattas av det ovan-
nidmnda utstyrselmirket men som har
forsetts med A:s ordmairke eller med A:s
figurmérke?

5. Om fraga 1 eller 3 besvaras jakande, kan
detta paverkas av att konsumenten sjalv
vinder sig direkt till B och hos denne

a) mot betalning for gasen kan byta en
tom kompositflaska mot en motsva-
rande flaska som B har fyllt, eller

b) mot betalning far en medhavd kom-
positflaska fylld med gas?”

15. Viking, Kosan i egenskap av BP:s efter-
trddare, Republiken Italien och Europeiska
kommissionen har deltagit i det skriftliga
forfarandet och forhandlingen den 20 januari
2011.
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IV — Riittslig bedomning

A — De fyra forsta fragorna

16. Genom de fyra forsta fragorna vill den
hénskjutande domstolen i huvudsak f& klar-
het i huruvida ett foretag gor intrang i ett
annat foretags varumirkesritt genom att
aterfylla gasflaskor och saluféra dessa, nir
det sistndmnda foretaget dr innehavare av ett
utstyrselmérke som omfattar gas och behal-
lare for gas.

17. Enligt artikel 5.1 forsta meningen i va-
rumairkesdirektivet ger det registrerade va-
rumirket innehavaren en ensamritt. Enligt
artikel 5.1 a i varumaérkesdirektivet ger denna
ensamritt innehavaren rétt att hindra tredje
man, som inte har hans tillstdnd, frin att i
nédringsverksamhet anvinda tecken som é&r
identiska med varumérket med avseende pa
de varor och tjénster som é&r identiska med
dem for vilka varumairket &r registrerat.

18. Kompositflaskan har registrerats som va-
rumirke for gas och gasflaskor. I forevarande
mal saluférs bada dessa varor. Visserligen
anvinds varumérket med nodvindighet
for bada varorna. Gasflaskorna ar forsedda
med varumirket vid forséljningstillfillet
och éterfyllning av gasflaskor motsvarar att

gasen forses med varumérket. Detta for-
héllande omfattas dirmed av artikel 5.1 a i
varumairkesdirektivet

19. Anvindningen av ett kidnnetecken som
var identiskt med varumérket — komposit-
flaskan — dgde rum i nédringsverksambhet, ef-
tersom anvidndningen inte skedde privat utan
i samband med en affirsverksamhet i syfte att
ge ekonomisk vinst. *

20. Om lydelsen i artikel 5.1 a i varumérkes-
direktivet betraktas isolerad, kunde Kosan
saledes forbjuda Viking att salufora aterfyllda
kompositflaskor. Vid en ndrmare beddmning
av denna bestimmelse framgar emellertid att
den rétt som f6ljer av varumarket omfattas av
betydande inskrédnkningar. Det maste harvid
goras atskillnad mellan saluféringen av flas-
kan och salufoéringen av gasen.

1. Saluforingen av gasflaskan

21. Artikel 7 i varumérkesdirektivet inne-
héller ett undantag fran den ensamrétt som
varumirkesinnehavaren har enligt artikel 5 i
detta direktiv, genom att det déri foreskrivs
att varumaérkesinnehavarens ratt att forbjuda
tredje man att anvdnda varumaérket konsu-
meras nir varorna har forts ut pa marknaden

4 — Dom av den 12 november 2002 i mil C 206/01, Arsenal
Football Club (REG 2002, I-10273), punkt 40.
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under varumirket inom EES® av innehavaren
eller med hans samtycke, savida inte inneha-
varen har skilig grund att motsitta sig fort-
satt marknadsféring av varorna. ®

22. Tredje mans aterforsiljning av begagna-
de varor, som ursprungligen har forts ut pa
marknaden av varumairkesinnehavaren eller
med hans samtycke under varumaérket, utgor
"fortsatt marknadsforing av varorna’, i den
mening som avses i artikel 7 i varumarkesdi-
rektivet. Anvéndningen av det ovanndmnda
varumirket vid denna aterforsiljning kan
séledes forhindras av innehavaren endast om
det foreligger “skilig grund’, i den mening
som avses i artikel 7.2 i detta direktiv, att mot-
sitta sig en sdédan marknadsforing.”

23. I artikel 7.2 i varumaérkesdirektivet anges
som sadan skilig grund for invindning sir-
skilt att varornas beskaffenhet har férindrats
eller forsamrats efter att de har forts ut pa
marknaden. En sidan skilig grund forelig-
ger bland annat nér annonsérens anvéndning

5 — Saluféring i andra medlemsstater leder till att rétten konsu-
meras betriffande de flaskor som Viking darefter importe-
rar till Danmark, se dom av den 22 juni 1976, i mal 119/75,
Terrapin (Overseas) (REG 1976, s. 1039; svensk specialut-
géva, volym 3, s. 127), punkt 6, av den 20 januari 1981, i de
féorenade malen 55/80 och 57/80, Musik-Vertrieb membran
och K-tel International (REG 1981, s. 147; svensk special-
utgava, volym 6, s. 1), punkt 10, och av den 28 april 1998
i mal C-200/96, Metronome Musik (REG 1998, s. 1-1953),
punkt 14.

6 — Dom av den 8 juli 2010 i mal C-558/08, Portakabin och
Portakabin (REU 2010, s. I-6963), punkt 74.

7 — Domen i milet Portakabin och Portakabin (ovan fotnot 6),
punkt 76.

I - 6170

av ett kannetecken som ir identiskt med ett
varumirke allvarligt skadar varumérkets
renommé.?

24. Mojligheten att varumérkets renommé
skadas pa grund av en dndring framgar i fore-
varande mal endast av Kosans, som eftertratt
BP, argument att det foreligger en risk for att
den etikett som fasts pd flaskan forstors péa
grund av att gasflaskan exploderar eller pa
grund av brand. Om Viking skulle vara ansva-
rigt for en sddan olycka, till exempel pa grund
av att ett fel begétts vid dterfyllningen eller att
den anvinda gasen har sérskilda egenskaper,
men hénvisningen till detta ansvar gatt forlo-
rad, skulle Kosans renommé kunna komma
till skada.

25. En sadan risk uppkommer emellertid
vanligen endast vid &terforsdljning av be-
gagnade varor och beaktas dérfor i princip
enligt konsumtionsprincipen. For 6vrigt kan
ett stort antal varor ndmnas som kan utgéra
en mycket storre risk vid aterforsiljning én
aterfyllda gasflaskor, utan att tillverkaren for
den skull kan invinda mot aterforsaljningen.
Detta giller bland annat olika slags fordon
och sérskilt bilar, motorcyklar och cyklar.
Redan beroende pé att de har anvénts tidiga-
re kan dessa ha dolda fel som orsakar olyckor

8 — Domen i mélet Portakabin och Portakabin (ovan fotnot 6),
punkt 79.
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nédr de har 6verlatits till en ny édgare. Dessa
olyckor kan eventuellt inverka pa tillverka-
rens renommé.

26. Om varan inte har fordndrats eller for-
samrats kan varumairkesinnehavaren, trots
risken for dennes renommé, inte invanda
mot aterforséljning av varor som forsetts med
dennes varumirke.

27. Kosan har visserligen aberopat att det
foreligger en risk for ansvar pa grundval av
produktansvaret. Enligt artikel 4 i direktiv
85/374/EEG® méste den skadelidande emel-
lertid bevisa defekten och orsakssambandet
mellan defekten och skadan. Om den vara
som Kosan ansvarar for inte dr defekt, forelig-
ger inte nagot produktansvar. Darmed inne-
bar inte heller denna risk att det uppkommer
ett berittigat intresse for invdndning mot
aterforsiljning.

28. Skilig grund i den mening som avses i
artikel 7.2 i varumairkesdirektivet foreligger
dven ndr aterforsiljaren ger intryck av att det
foreligger ekonomiska band mellan honom
och varumirkesinnehavaren och bland annat
att aterforsiljarens foretag ingar i varumar-
kesinnehavarens aterforséljarorganisation el-
ler att det foreligger ett sérskilt samband mel-
lan de tva foretagen. Detta intryck skulle vara

9 — Radets direktiv 85/374/EEG av den 25 juli 1985 om tillndrm-
ning av medlemsstaternas lagar och andra forfattningar
om skadestandsansvar for produkter med sikerhetsbrister
(EGT L 210, s. 29; svensk specialutgava, omréade 15, volym 6,
s. 239) i dess lydelse enligt Europaparlamentets och radets
direktiv 1999/34/EG av den 10 maj 1999 (EGT L 141, s. 20).

bedragligt och dessutom onddigt for att sé-
kerstilla vidareférsiljning av produkter som
under detta mérke forts ut pd marknaden av
varumairkesinnehavaren eller med hans sam-
tycke, och ddrmed for att upprétthalla syftet
med konsumtion av rittigheter i artikel 7 i
varumirkesdirektivet. °

29. Diarfor ska intrycket att det foreligger
sddana band mellan de tva foretagen som
anges i den andra frigan skingras genom att
flaskan etiketteras pa lampligt satt. Detta
bor inte utgora ett otverstigligt problem om
konsumenterna, sdsom framgér av den fjarde
fragan, dr vana vid att andra foretag aterfyller
gasflaskorna. ™

30. De sjalvhiftande etiketterna far emel-
lertid inte tédcka 6ver varuméirken som Kosan
eventuellt har anbringat pa kompositflaskan
och som anger flaskans ursprung. I siadana
fall foreligger namligen skada pa varumérkets
grundlidggande funktion, som &r att ange och
garantera varans ursprung, och det omojlig-
gor for konsumenten att skilja varumérkesin-
nehavarens varor fran aterforsiljarens eller
andras varor. ?

10 — Domen i mélet Portakabin och Portakabin (ovan fotnot 6),
punkt 80.

11 — Se domen i mélet Portakabin och Portakabin (ovan fotnot
6), punkt 84.

12 — Domen i mélet Portakabin och Portakabin (ovan fotnot 6),
punkt 86.
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31. Det ér emellertid inte sdkert att den om-
stdndigheten att ett varumarke tas bort alltid
innebdr hinder mot aterforsiljning av va-
ran."® Nir mirket inte tas bort i férvirvarens
berittigade intresse, " utgor varumirkesrat-
ten skydd for varumérkesinnehavarens i prin-
cip berittigade intresse av att hans prestation
ska synas.

32. Den hinskjutande domstolen har angett
att Kosans varumérken pa flaskan inte har ta-
gits bort eller tickts over och vill genom den
tredje fragan fa klarhet i huruvida denna om-
standighet paverkar resultatet. Det ska darfor
antas att etiketteringen av de aterfyllda kom-
positflaskorna uppfyller dessa krav.

33. Intresset av att vara ensam anvindare
av kompositflaskor for saluforing av flaskgas
omfattas inte av varumérkesskyddet betréf-
fande uppgift om gasflaskornas ursprung.
Detta intresse ska darfor bedomas i samband
med saluforing av gas.

34. En gasflaska som registrerats som va-
rumirke kan saledes saluféras efter att for

13 — Som en illustration, se punkt 73 och foljande punkter i
generaladvokaten Jadskinens forslag till avgérande av den
9 december 2010 i mal C-324/09, L'Oréal m.fl. (anhéngigt
vid domstolen).

14 — Slutkonsumenterna har i fraga om latt kinnliga varumar-
ken saledes ett berittigat intresse av att inte bli reklampe-
lare fér varumirkesinnehavaren, medan de ir férhindrade
att senare aterforsilja varan om varumaérket inte tas bort.
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forsta gangen ha sldppts ut pd marknaden av
innehavaren om sirskilda omstidndigheter
inte ger upphov till ett berittigat intresse for
invindning frin varumirkesinnehavaren. Det
framgar emellertid inte att ett sadant intresse
foreligger i forevarande mal.

2. Saluféringen av gasen

35. Fragan huruvida varumirkesinnehava-
ren kan invdnda mot saluforing av gas i den
gasflaska som registrerats som varumérke ska
provas.

36. Ratten till det varumérke som utgors av
kompositflaskan kan inte konsumeras be-
triffande den gas som Viking har éterfyllt.
Varumairkesinnehavaren har ndmligen inte ti-
digare fort ut denna gas pa marknaden under
varumirket. Artikel 7.1 i varumarkesdirekti-
vet utgor darfor inte hinder mot att artikel 5.1
a tillimpas.

37. Varumirkesinnehavaren kan inte med
stod av artikel 5.1 a i direktiv 89/104 hin-
dra anvindning av ett kidnnetecken som &r
identiskt med varumirket sa linge anvand-
ningen inte kan skada nigon av varumérkets
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funktioner.”® Bland dessa funktioner ingar
inte enbart varumérkets grundlédggande funk-
tion att garantera konsumenterna varans el-
ler tjanstens ursprung, ' utan dven varumér-
kets vriga funktioner sasom i synnerhet att
garantera varornas eller tjansternas kvalitet
och dess kommunikations-, investerings- och
reklamfunktioner. "

a) Ursprungsfunktionen

38. Varumirkets ursprungsangivelsefunk-
tion skadas ndr anvdndningen av detta inte
mojliggor eller endast med svarighet mojlig-
gor for en normalt informerad och skiligen
uppmirksam konsument att fa reda pa om de
varor och tjanster som avses harror fran varu-
markesinnehavaren eller fran ett foretag med
ekonomiska band till varumarkesinnehava-
ren eller, tvirtom, fran tredje man. '

15 — Domen i malet Arsenal Football Club (ovan fotnot 4),
punkt 51, av den 18 juni 2009 i mal C-487/07, L'Oréal m.fl.
(REG 2009, s. I-5185), punkt 60, av den 23 mars 2010 i de
forenade maélen C-236/08—C-238/08, Google France och
Google (REU 2010, s. I-2417), punkt 76, och domen i mélet
Portakabin och Portakabin (ovan fotnot 6), punkt 29.

16 — Med hinsyn till att risk for forvéxling — det vill sdga skada
pa varumirkets funktion att ange ursprung — fordras
enligt artikel 5.1 b i varumirkesdirektivet, dr det svért att
forestilla sig intrdng som bygger endast pa varumérkets
ovriga funktioner ndr kdnnetecknen inte &r identiska. Se
domen i malet L'Oréal m.fl. (ovan fotnot 15), punkt 59, i
malet Portakabin och Portakabin (ovan fotnot 6), punkt 50
och foljande punkter, se dven generaladvokaten Poiares
Maduros forslag till avgorande av den 22 september 2009 i
de férenade mélen C-236/08-C-238/08, Google France och
Google (REU 2010, s. I-2417), punkt 100.

17 — Domen i malet L'Oréal m.fl. (ovan fotnot 15), punkt 58, i
de forenade malen Google France och Google (ovan fotnot
15), punkt 77, och i malet Portakabin och Portakabin (ovan
fotnot 6), punkt 30.

18 — Domen i de forenade malen Google France och Google
(ovan fotnot 15), punkt 84 och dar angiven rattspraxis.

39. Foljaktligen skadas varumérkets ur-
sprungsfunktion inte endast nidr konsumen-
terna, vid kop av en gasflaska som aterfyllts
av ett annat foretag, antar att gasen kommer
fran varumairkesinnehavaren. Varumdrkets
ursprungsfunktion skadas dessutom, for att
anvidnda ordalagen i den andra fragan, om
konsumenterna i allménhet far uppfattning-
en att det foreligger ett samband mellan varu-
mérkesinnehavaren och det foretag som gjort
aterfyllningen. Varumairkesinnehavaren kan
invdnda mot sddan anvdndning.

40. Ursprungsfunktionen skadas inte om
misstag betriffande gasens ursprung eller
forekomsten av samband mellan det foretag
som gjort aterfyllningen och varumairkesin-
nehavaren hindras genom ldmplig etikette-
ring. Det &r harvid inte tillrackligt att lamna
preciseringar pa forséiljningsstillet, eftersom
intrycket att gasflaskan innehéller gas som
varumirkesinnehavaren har aterfyllt kan
uppkomma  utanfér  forsédljningsstillet.
Detta argument kan diremot inte anforas
mot etikettering av sjélva flaskan.

41. Fragan huruvida de klisterméirken som
den hinskjutande domstolen ndmner inne-
héller tillrdckligt tydliga upplysningar om
att gasen i flaska inte kommer fran varu-
mirkesinnehavaren dr en fraga om faktiska

19 — Domen i mélet Arsenal Football Club (ovan fotnot 4),
punkt 57.
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omstdndigheter. Det ankommer pa den be-
horiga nationella domstolen att préva denna
fraga.

42. Vid denna provning ska det beaktas hur
genomsnittskonsumenten av detta slags vara
uppfattar etiketteringen® och dérmed ska af-
farspraxis pa marknaden for flaskgas beaktas.
Om konsumenterna, sasom framgér av den
fjarde fragan, ar vana vid att gasflaskor ater-
fylls av foretag som inte for forsta gangen har
fort ut dem pa marknaden, ar det mindre san-
nolikt att nagot misstag begas.

43. Fragan huruvida andra varumaérken
fran det foretag som for forsta gangen forde
ut flaskorna p& marknaden fortfarande &ar
synliga i den mening som avses i den tredje
fragan, trots de etiketter som anbringats av
den som aterfyllt flaskan, ska beaktas i sam-
band med bedémningen av fragan huruvida
den sistndimnda etiketteringen ar tillricklig
for att undanréja misstag i friga om gasens
ursprung.

44. Om misstag i friga om gasens ursprung
verkligen kan undvikas, maste det kontrolle-
ras om ett annat foretags anvindning av flas-
kan for att saluféra gas skadar nagon annan av
varumaérkets funktioner.

20 — Dom av den 11 november 1997 i mal C-251/95, Sabel
(REG 1997, s. 1-6191), punkt 23, av den 22 juni 1999 i mél
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer (REG 1999, s. 1-3819),
punkt 25, och av den 7 juli 2005 i mal C-353/03, Nestlé
(REG 2005, s. I-6135), punkt 25.
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b) Garanti for varans kvalitet

45. Funktionen garanti for varans kvalitet 4r
i allménhet knuten till ursprungsfunktionen.
Genom varumadrket utvisas att varan Gver-
ensstimmer med varumérkesinnehavarens
kvalitetsnormer. Ddrmed skadas i allmin-
het garantifunktionen nér varor som inte
uppfyller dessa kvalitetskrav salufors under
varumirket, antingen detta sker genom en
licenshavare,? eller genom att forvirvaren
har forsdmrat varan. >

46. Om etiketterna pa flaskorna utesluter att
det foreligger ekonomiska band med varu-
markesinnehavaren, har konsumenterna inte
nagot skal att anta att varumairkesinnehava-
ren garanterar gasens kvalitet.

47. Det finns visserligen fall da varans kvali-
tet anges genom varumarket utan att det han-
visas till dess sirskilda ursprung. En tysk fore-
tagssammanslutning avseende mineralvatten
ar till exempel innehavare av ett kollektivmar-
ke i form av en vattenflaska. Denna vatten-
flaska anvinds av étskilliga foretag och kan
darfor inte utvisa vattnets ursprung. Flaskan
ar ddremot forbehallen f6r mineralvatten och
den &r ddrmed ett kdnnetecken foér denna

21 — Artikel 8.2 i varumirkesdirektivet, se mitt forslag till avgo-
rande infér domstolens dom av den 3 december 2008 i mal
C-59/08, Copad (REG 2008, s. I-3421), punkt 28 och fol-
jande punkter.

22 — Det ér i detta fall artikel 7.2 i varumirkesdirektivet som kan
tillimpas.
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egenskap hos varan. Kvalitetsfunktionen skul-
le dirmed skadas om denna flaska anvindes
for kranvatten.

48. I forevarande mal finns det emellertid
inte nagot stod for att gasflaskan utgor en
garanti for en viss gaskvalitet, som i denna
mening skulle vara oberoende av gasens ur-
sprung. Kommissionen har for 6vrigt erinrat
om att flaskgas &r en standardiserad vara och
att konsumenterna i princip véntar sig sam-
ma kvalitet hos samtliga leverantorer.

49. 1 den man uppgifterna om det foretag
som aterfyllt flaskorna ér tillrdckliga, finns
saledes inte nagot stod for att kvalitetsfunk-
tionen skadas.

¢) Kommunikations-, och

reklamfunktioner

investerings-

50. Saluféring av aterfyllda flaskor kan emel-
lertid skada varumérkets kommunikations-,
investerings- och reklamfunktioner.

23 — I dom avkunnad av Oberlandesgerichts Zweibriicken den
8 januari 1999, Nachfiillen von Brunneneinheitsflaschen
(2 U 21/98, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht,
2000, 511), anges att det &r friga om ett undantag
fran konsumtion i den mening som avses i artikel 7.2 i
varumérkesdirektivet.

51. Domstolen har hittills uttalat sig om
innehéllet i en viss funktion endast i do-
men i de forenade maélen Google France
och Google, och d& om reklamfunktionen.
Enligt denna dom har varumérkesinneha-
varen ratt att forhindra att ett kdnnetecken
som &r identiskt med hans varuméirke an-
vinds utan hans medgivande for varor och
tjidnster som dr identiska med dem for vilka
varumirket har registrerats, nir anviandning-
en skadar innehavarens bruk av varumairket
sdsom inslag i reklamkampanjer eller del i en
forséljningsstrategi. **

52. Ett annat foretags saluféring av gas i
kompositflaskor skulle kunna skada anvind-
ningen av flaskan som inslag i reklamkam-
panjer eller del i en forséljningsstrategi.

53. Kosan kan uppenbarligen inte gora gal-
lande i sin reklam att detta foretag ar det
enda som salufor gas i dessa sérskilt praktiska
flaskor om &ven Viking anvidnder dem. Denna
nackdel hanfor sig emellertid till komposit-
flaskans sirskilda tekniska egenskaper som
gasbehallare. Det ekonomiska utnyttjandet av
tekniska egenskaper ér inte foremal for varu-
markesratten, utan omfattas av patentskyd-
det eller monsterskyddet. Om en immaterial-
rittslig egendom foreligger i detta hidnseende,
konsumeras den vid den forsta saluforingen

24 — Domen i de férenade malen Google France och Google
(ovan fotnot 15), punkt 92.
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av kompositflaskan. Det kan darfor inte slas
fast att varumirkets funktioner har skadats i
detta avseende.

54. Den omsténdigheten att flaskan inte as-
socieras uteslutande med Kosans gas ater-
verkar emellertid pa gasflaskans betydelse
som varumdrke och anvdndningen av den i
reklam.

55. Varumairkesritten syftar direkt till att sé-
kerstilla att varumairket uteslutande anvinds
for att ge innehavaren majlighet att forstérka
sambandet mellan detta kinnetecken och
innehavarens varor och tjanster. Om kédnne-
tecknet anviands intensivt av innehavaren och
endast av denne, far det sdrskiljningsférmaga.
Det dr lattare att ange att de varor och tjénster
som avses med varumairket kommer fran va-
rumirkesinnehavaren. Detta medfor att kon-
kurrensen stirks, eftersom konsumenterna
littare kan skilja mellan olika erbjudanden.

56. Denna funktion hos varumérket paverkas
nér tredje man anvéinder det, 4ven om det i
samband med denna anvéndning precise-
ras att varorna och tjdnsterna har ett annat

25 — Se generaladvokaten Ruiz-Jarabo Colomers forslag till
avgorande av den 13 juni 2002 i mal C-206/01, Arsenal
Football Club (REG 2002, s. I-10273), punkt 45.
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ursprung. De konsumenter som koper dessa
fran ett annat foretag under detta varumair-
ke har svarare att ange att de kommer fran
varumérkesinnehavaren.

57. Denna verkan dr uppenbar i forevarande
mal. I synnerhet en konsument som ser kom-
positflaskan pé langt hall pa ett forsiljnings-
stille antar inte med nddvindighet att den
innehéller gas fran Kosan om han vet att dven
Viking salufor gas i sadana flaskor.

58. For Kosan innebér detta en nackdel som
paverkar varumirkets funktioner. Det ar
inte endast reklamfunktionen som berérs,
utan dven kommunikationsfunktionen for
detta varumérke och, indirekt p&d grund av
licenskostnaden for kompositflaskan, inves-
teringsfunktionen. I den man avgiften for
varumirkeslicensen betriffande flaskan dven
innefattar ett pris for anvindningen som va-
rumarke for gas, kan det formodas att Kosan
inte kan erhélla den forvintade ekonomiska
motprestationen.

59. All ogynnsam paverkan pa de ovan-
nimnda funktionerna motiverar emellertid
inte tillampning av artikel 5.1 i varumarkes-
direktivet. Skyddet for dessa funktioner pa
grundval av dessa bestimmelser far namligen
for det forsta inte undergréva villkoren for de
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sirskilda skyddsbestimmelserna®® och fér
det andra ska andra Overordnade intressen
iakttas.

60. Den angivna nackdelen for varumérkes-
innehavaren bestar slutligen i urvattning av
varumirket. *® Endast kinda varumérken &t-
njuter i princip sédrskilt skydd mot urvattning
enligt artikel 5.2 i varumaérkesdirektivet. Den
hénskjutande domstolen utgar uppenbarligen
fran att kompositflaskan inte ar ett kdnt varu-
marke i den mening som avses i artikel 5.2 i
varumirkesdirektivet. For detta skydd fordras
dessutom att anvidndningen av kénnetecknet
utan skilig anledning é&r till forfang for det
kénda varumarkets sarskiljningsformaga.

61. Vid anvindning av identiska kdnnetecken
for varor och tjanster som avses med varumar-
ket dr enkla varumairken visserligen skyddade
mot urvattning. Detta skydd ar emellertid en-
dast en dterspegling av ursprungsfunktionen.
Att det inte har nagon sjilvstindig innebord

26 — Se dven generaladvokaten Jacobs forslag till avgorande av
den 29 april 1997 i mél C-337/95, Parfums Christian Dior
(REG 1997, s. 1-6013), punkt 42. Denne var inte gynnsamt
instilld till skydd for ett varumirke pa grundval av dessa
funktioner nir det inte forelag nagon risk for misstag avse-
ende varans ursprung eller kvalitet.

27 — Generaladvokaten Poiares Maduros forslag till avgérande i
de forenade malen Google France och Google (ovan fotnot
15), punkt 102.

28 — Se definitionen i domen i malet L'Oréal m.fl. (ovan fotnot
15), punkt 39.

framgér av den omstdndigheten att tredje
man fir anvianda enkla varumérken for va-
ror och tjanster som inte &r av liknande slag.
Varumirkets sirskiljningsformaga kan for-
svagas dven genom sadan anvéindning.

62. Aven om det kan forefalla sa, att det finns
anledning att medge skydd for varumairket
pa grund av att urvattningen forstdrks av att
varumairket anvénds for varor som é&r av lik-
nande slag, 6vervéger andra intressen i fore-
varande mal.

63. Att en saddan avvigning kan goras fram-
gar av domen i de forenade mélen Google
France och Google som ndmnts ovan i sam-
band med reklamfunktionen.* Det visade sig
i det malet att tredje mans anvéindning av ett
varumirke i samband med en soktjinst pa
Internet innebar att innehavarens kostnad
for att anvianda denna tjénst for sin egen re-
klam o6kade. Domstolen fann emellertid inte
att denna nackdel kunde skada varumirkets
reklamfunktion, eftersom denna form av re-
klam endast hade sekundér betydelse.

29 — Ovan fotnot 15, punkterna 94-97.
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64. Detta resultat dr slutligen ett uttryck for
den intresseavvédgning som enligt generalad-
vokat Poiares Maduros uppfattning dr nod-
vindig for att avgora omfattningen av skyddet
for varumirkets samtliga funktioner, utom
ursprungsfunktionen. *

65. Under dessa forhallanden ér konsumen-
ternas dganderitt till kompositflaskan och
skyddet fér konkurrensen®' betydelsefullare
dn de berorda funktionerna hos varumarket.

66. Konsumenterna skulle inte kunna ut6va
aganderitten till flaskan med storre frihet,
utan skulle i praktiken bli bundna till en enda
leverantor, eftersom andra leverantorer skulle
vara forbjudna att anvéinda flaskorna pa ett
dndamalsenligt satt.

67. Dessutom skulle konkurrensen pa
marknaden for flaskgas begrinsas betydligt.
Om konsumenterna kunde byta ut tomma

30 — Forslag till avgérande i de forenade malen Google France
och Google (ovan fotnot 15), punkt 102.

31 — Generaladvokaten Poiares Maduros forslag till avgérande i
de forenade malen Google France och Google (ovan fotnot
15), punkt 103.
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gasflaskor endast hos Kosan, skulle de inte
langre vara mojliga kunder hos andra leve-
rantorer. Forhallandet ér satillvida jamforbart
med reparationer som erbjuds for ett visst
bilmérke. Enligt artikel 6.1 i varumérkesdi-
rektivet, som inte dr tillimplig i forevarande
mal, dr det tillatet att anvdnda bilmérket i
samband med reklam for siddana tjanster. I
motsatt fall skulle det namligen inte foreligga
nagon konkurrens mellan miérkesverkstader
och oberoende bilverkstider. *

68. Anviandning av enkla utstyrselmarken
for varor av liknande slag, vilken inte medfér
att ursprungsfunktionen skadas, ér inte otill-
liten pa grund av att den ér till forfang for
sarskiljningsformagan, om ett forbud mot sa-
dan anvédndning skulle innebdra en betydande
begriansning av konsumenternas dganderitt
och konkurrensen. Det ér i forevarande mél
inte nodvéndigt att avgora fradgan hur en sa-
dan anvdndning av varumaérket skulle bedo-
mas om konkurrensen begransades i mindre
omfattning och om en virdemissigt mindre
betydande begrinsning gjordes i konsumen-
ternas dganderétt.

32 — Sedom av den 23 februari 1999 i mal C-63/97, BMW (REG
1999, s. 1-905), punkt 62.
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69. De fyra forsta frigorna ska saledes be-
svaras pa f6ljande sitt. Innehavaren av varu-
mirkesritten till en gasflaska som registrerats
som varumdrke kan inte invinda mot att ett
annat foretag salufor gas i sddana gasflaskor
som innehavaren tidigare har fért ut pa mark-
naden nér det anges tillrackligt tydligt att den
saluférda gasen inte kommer fran varumair-
kesinnehavaren och att det inte foreligger né-
got samband med denne.

B — Den femte fragan

70. Den hénskjutande domstolen har stallt
den femte fragan for att fa klarhet i huruvida
utgéngen av tvisten paverkas om konsumen-
ten sjdlv viander sig direkt till det féretag som
aterfyller gasflaskor, for att mot betalning
for gasen byta en tom kompositflaska mot
en motsvarande fylld flaska, eller f6r att mot
betalning fa en medhavd kompositflaska fylld
med gas.

71. Det foreligger inte nagon vésentlig skill-
nad mellan det forsta antagandet och det
saklage som provats hittills, ndmligen att det
aterfyllande foretaget salufor gas i en flaska
som registrerats som varumaérke for ett annat
foretag.

72. Det framgar av redogorelsen for de fak-
tiska omstédndigheterna i begidran om for-
handsavgérande att det andra antagandet &r
fiktivt. Det ér i forevarande mal inte fraga om
att kunden ska fa sin egen gasflaska éterfylld,
utan om att byta ut en tom gasflaska mot en
aterfylld. Det framgar av parternas argument
att detta for ovrigt ar orealistiskt, eftersom
det finns mycket fa aterfyllningsstationer dér
konsumenterna kan ldmna en flaska for att fa
den aterfylld direkt. Eftersom domstolen inte
besvarar hypotetiska fragor, * kan denna del-
fraga inte provas i sak.

33 — Fast rittspraxis, se till exempel dom av den 22 decem-
ber 2010 i mal C-77/09, Gowan Comércio (REU 2010,
s. 1-13533), punkt 25.
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V — Forslag till avgorande

73. Jag foreslar darfor att domstolen besvarar begdran om forhandsavgorande enligt
foljande:

Innehavaren av varumérkesritten till en gasflaska som registrerats som varumérke
kan inte invinda mot att ett annat foretag salufor gas i sadana gasflaskor som inne-
havaren tidigare har fort ut pd marknaden nir det anges tillrackligt tydligt att den
saluférda gasen inte kommer fran varumirkesinnehavaren och att det inte foreligger
nagot samband med denne.
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