DOM AV DEN 25.10.2001 — MAL C-112/99

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen)
den 25 oktober 2001 *

I mal C-112/99,

angdende en begiran enligt artikel 177 i EG-férdraget (nu artikel 234 EG), fran
Landgericht Diisseldorf (Tyskland), om att domstolen skall meddela ett
forhandsavgorande i det vid den nationella domstolen anhingiga malet mellan

Toshiba Europe GmbH

och

Katun Germany GmbH,

angdende tolkningen av artiklarna 2.2a och 3a.1 ¢ och g i rddets direktiv
84/450/EEG av den 10 september 1984 om vilseledande och jimférande reklam
(EGT L 250, s. 17; svensk specialutgdva, omrdde 15, volym 4, s. 211), i dess
lydelse enligt Europaparlamentets och rddets direktiv 97/55/EG av den 6 okto-
ber 1997 (EGT L 290, s. 18),

* Rirtegingssprak: tyska.
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TOSHIBA EUROPE

meddelar

DOMSTOLEN (femte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordforanden P. Jann samt domarna D. A. O. Edward,
A. La Pergola, L. Sevén (referent) och M. Wathelet,

generaladvokat: P. Léger,
justitiesekreterare: avdelningsdirektéren H. A. Riihl,

med beaktande av de skriftliga yttranden som har inkommit fran:

— Toshiba Europe GmbH, genom P.-M. Weisse, Rechtsanwalt,

— Katun Germany GmbH, genom W. Mielke, Rechtsanwalt,

— Frankrikes regering, genom K. Rispal-Bellanger och R. Loosli-Surrans, bada
i egenskap av ombud,

— Osterrikes regering, genom F. Cede, i egenskap av ombud,

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom U. Wolker, i egenskap av
ombud,

med hinsyn till férhandlingsrapporten,
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efter att muntliga yttranden har avgivits vid férhandlingen den 19 oktober 2000
av: Toshiba Europe GmbH, féretritt av C. Osterrieth, Rechtsanwalt, Katun
Germany GmbH, foretritt av M. Magotsch, Rechtsanwalt, och kommissionen,
foretridd av U. Wolker,

och efter att den 8 februari 2001 ha hért generaladvokatens forslag till
avgorande,

foljande

Dom

Landesgericht Diisseldorf har, genom beslut av den 19 januari 1999 som inkom
till domstolen den 1 april samma 4r, i enlighet med artikel 177 i EG-férdraget (nu
artikel 234 EG) stillt tre frigor om tolkningen av artiklarna 2.2a och 3a.1 c och
g i radets direktiv 84/450/EEG av den 10 september 1984 om vilseledande och
jamférande reklam (EGT L 250, s. 17; svensk specialutgdva, omrdde 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 i dndrad
lydelse).

Dessa fragor har uppkommit i en tvist mellan det tyska bolaget Toshiba Europe
GmbH (nedan kallat Toshiba Europe) och det tyska bolaget Katun Germany
GmbH (nedan kallat Katun) rérande den reklam som det sistnimnda bolaget
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anvinder sig av vid marknadsforingen av reservdelar och férbrukningstillbehor
som kan anvindas till de kopieringsapparater som Toshiba Europe distribuerar.

Tillimpliga bestimmelser

Direktiv 84/450 i dndrad lydelse

Direktiv 84/450, som endast avsag vilseledande reklam, dndrades ir 1997 genom
direktiv 97/55 pa sa sitt att det dven avser jimforande reklam. Namnet p3
direktiv 84/450 andrades foéljaktligen genom artikel 1.1 i direktiv 97/55.

Enligt artikel 2.1 i direktiv 84/450 i dndrad lydelse avses med reklam i detta
direktiv "varje form av framstillning i samband med nirings- eller affirs-
verksamhet, hantverk eller yrkesutévning for att frimja tillhandahallandet av
varor eller tjanster, ddribland fast egendom, rittigheter och skyldigheter”.

Enligt artikel 2.2a i direktiv 84/450 i indrad lydelse skall som jaimforande reklam
i den mening som avses i direktivet anses all reklam som uttryckligen eller
indirekt pekar ut en konkurrent eller varor eller tjinster som tillhandahills av en
konkurrent”.
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I artikel 3a.1 i direktiv 84/450 i dndrad lydelse féreskrivs féljande:

”Jimforande reklam skall, sdvitt avser sjilva jaimférelsen, vara tilliten under
forutsittning att

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

b) den jimfor varor eller tjinster som svarar mot samma behov eller dr avsedda
for samma dndamal,

c) den pd ett objektivt sitt jimfor en eller flera visentliga, relevanta,
kontrollerbara och utmirkande egenskaper hos dessa varor och tjinster,
vilket dven kan inbegripa priset,

d) den inte medfor forvixling pad marknaden mellan annonsoren och en
konkurrent eller mellan annonsérens och en konkurrents varumirken,
firmanamn eller andra kinnetecken, varor eller tjinster,

e) den varken misskrediterar eller uttrycker sig nedsittande om en konkurrents
varumirken, firmanamn eller andra kidnnetecken, varor, tjianster, verksamhet
eller férhallanden,
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f) den i friga om produkter med ursprungsbeteckning alltid avser produkter
med samma beteckning,

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

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

Det andra 6évervigandet i direktiv 97/55 har foljande lydelse:

”Den inre marknadens fullbordan kommer att medféra allt fler urvalsméjligheter.
Konsumenterna kan och mdste pa bista sitt utnyttja den inre marknaden och
reklamen ir ett betydelsefullt sitt att frambringa verkliga avsittningsmojligheter i
hela gemenskapen foér alla varor och tjinster. De grundliggande bestimmelserna
om utformningen av och innehallet i jimférande reklam bér vara enhetliga och
forutsittningarna for anvindning av jimférande reklam i medlemsstaterna bor
harmoniseras. Om dessa villkor uppfylls kommer det att bli littare att pa ett
objektivt sitt visa fordelarna med olika jimfoérbara produkter. Jimférande
reklam kan ocksid till konsumentens fordel stimulera konkurrensen mellan
leverantéren av varor och tjinster.”

I sjétte 6vervdagandet i direktiv 97/55 anges att “det dr onskvirt att begreppet
jamforande reklam ges en vid innebérd som kan omfatta alla typer av jimfoérande
reklam”.
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I sjunde 6vervigandet i direktiv 97/55 foreskrivs foljande:

*Villkor fér tilliten jimférande reklam [bor faststillas] sdvitt avser sjilva
jamforelsen for att kunna avgéra vilka metoder fér jimférande reklam som kan
snedvrida konkurrensen, skada en konkurrent och negativt piverka konsumen-
ternas valmojligheter. Dessa villkor for tilliten reklam bér inbegripa kriterier for
objektiv jimforelse av varors och tjidnsters egenskaper.”

Nationell ritt

I Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (lag om &tgirder mot illojal
konkurrens) av den 7 juni 1909 (nedan kallad UWG) foreskrivs foljande i

artikel 1:

”Den som vid affarsforbindelser och i konkurrenssyfte vidtar tgirder som strider
mot god affirssed kan férbjudas att fortsdtta med detta och skadestind kan
utkrdvas av honom.”

Det framgar av beslutet om hinskjutande att det enligt Bundesgerichtshofs
(Tyskland) réattspraxis i princip strider mot god affirssed i den mening som avses i
artikel 1 UWG nir ett foretag jamfor sina egna varor med en konkurrents varor.
Bundesgerichtshof har mot bakgrund av att direktiv 97/55 tritt i kraft emellertid i
domar av den § februari 1998 (GRUR 1998, 824 — Testpreis-Angebot) och av
den 23 april 1998 (BB 1998, 2225 — Preisvergleichsliste IT) funnit att jimférande

1-7978



12

13

14

15

TOSHIBA EUROPE

reklam hidanefter maste anses tilliten om de villkor som anges i artikel 3a i
direktiv 84/450 i dndrad lydelse dr uppfyllda, trots att detta direktiv vid den
tidpunkten dnnu inte hade inforlivats med tysk ritt och trots att den foreskrivna
fristen for inférlivande inte hade l6pt ut.

Tvisten vid den nationella domstolen och tolkningsfragorna

Toshiba Europe ir det japanska bolaget Toshiba Corporations tyska dotterbolag.
Bolaget distribuerar kopieringsapparater samt reservdelar och férbrukningstill-
behér till dessa i Europa.

Katun marknadsfér ocksd reservdelar och férbrukningstillbehér som kan
anvindas till Toshibas kopieringsapparater.

Toshiba Europe anvinder sirskilda beteckningar for att skilja sina kopierings-
apparatsmodeller at, som exempelvis Toshiba 1340. Aven for att skilja tillbehér
at anvinder bolaget sig av sirskilda beteckningar, kallade varubeteckningar.
Dessutom finns ett bestillningsnummer fér varje vara, kallat varunummer.

I Katuns kataloger grupperas reservdelarna och foérbrukningstillbehoren i
kategorier av sirskilda produkter fér en bestimd grupp modeller av Toshibas
kopieringsapparater. Till exempel anges ”Katunprodukter fér kopieringsappara-
ter Toshiba 1340/1350”. Varje lista 6ver reservdelar och forbrukningstilibehor
bestir av fyra kolumner. I den férsta kolumnen, som har rubriken ”Varunummer
OEM?”, aterges Toshiba Europes bestillningsnummer fér den motsvarande
produkt som det bolaget marknadsfér. Enligt hinskjutande domstol avser
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beteckningen OEM utan tvivel Original Equipment Manufacturer (tillverkare av
originalutrustning) i den aktuella affirssektorn. I den andra kolumnen, som har
rubriken ”Katuns varunummer”, anges Katuns bestillningsnummer. I den tredje
kolumnen finns en beskrivning av produkten. I den fjirde kolumnen nimns
numret pa den eller de modeller till vilka produkten dr avsedd.

Det framgar av handlingarna i madlet att katalogerna hinvisar till bestillnings-
sedeln vad giller priserna. For vissa produkter kan man dessutom mellan listorna
i katalogerna lidsa angivelser sidana som ”ni kan minska Era kostnader utan att
kvalitet eller prestationsférmaga gar férlorad”, ”pa grund av deras kostnad och
den reducerade service som de kriver, utgor dessa kvalitetsprodukter definitivt ett
mer lonsamt alternativ for niringsidkare” eller ”en idealisk 16sning for minga
hogpresterande Toshiba kopieringsapparater”.

Toshiba Europe har i mélet vid den nationella domstolen endast kritiserat den
omstindigheten att dess eget varunummer 3terges pd sddant sitt intill Katuns
varunummer i sistnimnda foretags kataloger. Toshiba Europe har dberopat en
dom fridn Bundesgerichtshof av den 28 mars 1996 (AZ I ZR 39/94, GRUR 1996,
781 — Verbrauchsmaterialen) och gjort gillande att det inte ir oundgingligen
nodvindigt att ange dess varunummer for att forklara for kunderna hur de
produkter som Katun erbjuder kan anvindas och att det skulle vara tillrickligt
att hdnvisa till motsvarande modeller av Toshibas kopieringsapparater. Genom
att anvinda Toshiba Europes varunummer gor Katun bruk av originalvaror fér
att uppvirdera sina egna varor. Katun vilseleder konsumenterna genom att pastd
att produkternas kvalitet dr likvirdig och drar pd ett otillitet sitt nytta av
Toshibas renommé. Det idr inte nédvindigt att anvinda Toshiba Europes
varunummer, eftersom Katun skulle kunna anvinda sig av detaljerade bilder
for ate identifiera produkterna. Slutligen dr det inte nédvindigt att anvinda
Toshiba Europes varunummer for att jimféra produkternas priser.

Katun har svarat att bolaget endast vinder sig till specialiserade niringsidkare
som vet att de produkter som det erbjuder inte hirror frin originaltillverkarna.
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For 6vrigt dr det objektivt sett nodvindigt att ange Toshiba Europes varunummer
for att kunna peka ut produkterna, med hinsyn till det stora antal reservdelar och
férbrukningstillbehdr som hor till en modell av kopieringsapparat. Den parallella
angivelsen av Toshiba Europes och Katuns artikelnummer gor det dessutom
méjligt for kunden att jimféra priserna.

Katun har dven gjort gillande att Bundesgerichtshofs beslut av den 28 mars 1996
iar oforenligt med gemenskapsritten mot bakgrund av direktiv 84/450 i dndrad
lydelse, enligt vilket jimforande reklam ir tilldten. Enligt nimnda direktiv 4r det i
princip tillitet med reklam som gor det mojligt att jimfoéra originaltillverkarens
priser pa reservdelar och tillbehér med en konkurrerande leverantdrs priser.
Katun skulle inte konkret kunna utpeka den produkt vars pris skall jimféras om
bolaget inte kunde anvinda Toshiba Europes varunummer och endast kunde
hinvisa till motsvarande modell av kopieringsapparat, eftersom det finns manga
tillbehor och reservdelar, oméjliga att skilja frin varandra, som hor till olika
modeller av kopieringsapparater.

Landgericht Diisseldorf anser att utgdngen i den tvist som 4r anhingig vid den
bland annat beror pd tolkningen av artiklarna 2.2a och 3a.1 ¢ och g i
direktiv 84/450 i dndrad lydelse och har dirfér beslutat att vilandefoérklara
malet och stilla féljande fragor till domstolen:

”1) Skall det anses utgéra jimforande reklam i den mening som avses i
artikel 2.2a i direktivet, nir en leverantér av reservdelar och forbruknings-
tillbeh6r avsedda fér en apparattillverkares produkt i reklam hinvisar till
apparattillverkarens varunummer (OEM-nummer) f6r motsvarande original-
tillverkade reservdelar och férbrukningstillbehor i syfte att identifiera sina
varor?
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2) Om svaret pa den forsta fragan dr jakande:

a) Utgér den parallella angivelsen av apparattillverkarens varunummer
(OEM-nummer) och leverantorens egna bestillningsnummer en tilliten
jaimforelse av varor, nirmare bestimt en prisjimférelse, i den mening som
avses i artikel 3a.1 c i direktivet?

b) Ar varunumren (OEM-numren) att anse som en konkurrents andra
kidnnetecken i den mening som avses i artikel 3a.1 g?

3) Om svaret pd den andra frigan idr jakande:

a) Enligt vilka kriterier skall det bedoémas om ndgon har dragit otillborlig
fordel av renommén hos en konkurrents andra kinnetecken i den mening
som avses i artikel 3a.1 g genom sadan reklam som anges i artikel 2.2a?

b) Ar den omstindigheten att leverantoren férutom sina egna bestillnings-
nummer dven anger apparattillverkarens varunummer (OEM-nummer)
tillrdcklig for att det skall anses att den har dragit otillbérlig fordel av en
konkurrents andra kidnnetecken i den mening som avses i artikel 3a.1 g,
om det ir mojligt for en tredje konkurrent att i stillet for OEM-numret
hinvisa till den produkt som reservdelen eller forbrukningsvaran ir
avsedd for?
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c) For att bedoma huruvida en konkurrent drar otillborlig fordel av ett
renommé vid jamforande reklam, 4r det nodvindigt att prova huruvida en
hdnvisning (enbart) till den produkt som ifrigavarande reservdel eller
forbrukningsvara dr avsedd for — i stillet for att varunumret (OEM-
numret) anges — kan forsvara for leverantéren att finna avsittning fér
sina produkter, sirskilt pd grund av att koparna brukar orientera sig med
hjilp av apparattillverkarens varunummer (OEM-nummer)?”

Den férsta fragan och den andra frigan under a)

Den hinskjutande domstolen har stillt sin forsta friga for att f3 klarhet i
huruvida artikel 2.2a i direktiv 84/450 i dndrad lydelse skall tolkas si, att
angivelsen, i den katalog som en leverantor av reservdelar och férbrukningstill-
behor till en apparattillverkares produkter ger ut, av de varunummer (OEM-
nummer) som apparattillverkaren anvinder for reservdelar och férbrukningstill-
behdr, som den sjilv marknadsfor, skall anses utgéra jimfoérande reklam.
Nimnda domstol har stillt sin andra friga under a) for att f3 klarhet i huruvida
artikel 3a.1 c i direktiv 84/450 i dndrad lydelse skall tolkas si, att en siadan
angivelse utgor en tilliten jimforelse i den mening som avses i nimnda
bestimmelse, nirmare bestimt en prisjimférelse.

Yttranden till domstolen

Toshiba Europe har gjort gillande att direktiv 84/450 i dndrad lydelse inte 4r
tillimplig i malet vid den nationella domstolen, eftersom det inte dr friga om
nagon jamférelse mellan produkters egenskaper. Den parallella angivelsen av
varunummer ir ett allmint pastdende om produkternas likvirdighet, men den
utgor inte ndgon objektiv jimforelse av visentliga, relevanta, kontrollerbara och
utmirkande egenskaper i den mening som avses i artikel 3a.1 ¢ i nimnda direktiv.
Den omstindigheten att nimnda angivelse gor det mojligt att jamfora priserna pa
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bolagets produkter med priserna pd Katuns produkter innebar vidare inte att det
ar fraiga om jimférande reklam i den mening som avses i nimnda direktiv.

Katun och kommissionen anser att Katuns kataloger uppfyller kriterierna fér
begreppet “jimférande reklam” i den mening som avses i artikel 2.2a i
direktiv 84/450 i dndrad lydelse. Den 6sterrikiska regeringen anser allmint att
det ir fraga om ”jimforande reklam” da den berérda malgruppen kan identifiera
tillverkaren av originalmodellerna genom varunumren.

Enligt Katun och den 6sterrikiska regeringen utgér jimférelsen av varunummer
en foérenklad form av jimférelse av en produkts tekniska egenskaper, genom
vilken det kan utlisas att produkten kan anvindas fér originaltillverkarens
maskiner.

Katun har anfoért att det, med hinsyn till att denna jamforelse sker, saknas
anledning att underséka huruvida det dessutom férekommer en prisjimférelse.
Den 6sterrikiska regeringen har i detta hinseende anfért att det inte dr friga om
nagon prisjimforelse, eftersom den parallella angivelsen av varunummer inte gor
att produkternas priser kan utlisas. Kommissionen har diremot, med beaktande
av att det i Katuns kataloger hinvisas till den bestillningssedel pa vilken priserna
anges, hivdat att det i malet vid den nationella domstolen endast ir friga om en
prisjamforelse.

Den franska regeringen ir tveksam till vilken innebérd den omstindigheten har
att nagot villkor vad giller jimforelse inte uppstillts vid definitionen av
jimforande reklam enligt artikel 2.2a i direktiv 84/450 i dndrad lydelse. Enligt
denna regering har antingen gemenskapslagstiftaren velat undvika en tautologi,
eller ocksa skall det anses vara tillrickligt att konkurrenten pekas ut for att en
jamforelse skall anses foreligga eftersom varje potentiell kund sjilv kan séka
information om produkternas egenskaper, eller ocksa skall begreppet jimforelse
inte tas i beaktande forrin vid tidpunkten fér bedémningen av huruvida den
jamforande reklamen ir tilliten.
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Efter att ha anslutit sig till den sistnimnda tolkningen, frigar sig den franska
regeringen vilken innebérd de villkor som uppstills i artikel 3a i direktiv 84/450 i
dndrad lydelse har. Eftersom orden ”sdvitt avser sjialva jimforelsen” Aterfinns i
inledningen av denna artikel, dr det méjligt att de villkor som uppstills i artikeln
inte kan vara uppfyllda om ndgon jimférelse inte sker. I sidant fall kan inte den
reklam varom frdga ir i malet i den nationella domstolen vara otilliten i den
mening som avses i artikel 3a, men diremot vilseledande i den mening som avses
i artikel 3 i samma direktiv. Artikel 3a kan emellertid ocksi innebira att de
villkor som uppriknas dr uppfyllda sa snart det foreligger jamforande reklam i
den mening som avses i artikel 2.2a. Den franska regeringen har undersokt
fragan ur detta perspektiv och dragit slutsatsen att man kan ifrigasitta vilken
nytta kunderna har av att ha tillgéng till listor ur vilka det endast gir att utlisa att
produktreferenserna éverensstimmer.

Domstolens bedomning

Vad for det forsta giller definitionen av begreppet jimférande reklam skall det
inledningsvis erinras om att enligt artikel 2.1 i direktiv 84/450 i dndrad lydelse
avses med reklam i detta direktiv varje form av framstillning i samband med
nirings- eller affirsverksamhet, hantverk eller yrkesutévning for att frimja
tillhandahallandet av varor eller tjinster, diribland fast egendom, rittigheter och
skyldigheter. Med hinsyn till denna synnerligt vida definition kan reklam,
diribland jimférande reklam, vara av mycket varierande slag.

Vad giller reklamens jimférande karaktir i den mening som avses i direktiv
84/450 i andrad lydelse, framgar det av artikel 2.2a i detta att det kriterium som
skall vara uppfyllt dr att en konkurrent eller varor eller tjinster som tillhandahalls
av en konkurrent uttryckligen eller indirekt pekas ut.
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Aven for detta kriterium har gemenskapslagstiftaren limnat en vid definition.
Detta konstaterande vinner std av det sjitte dvervigandet i direktiv 97/55, enligt
vilket gemenskapslagstiftaren har funnit det énskvirt att definiera ett allmint
begrepp som kan omfatta alla typer av jimférande reklam.

For att det skall vara friga om jimférande reklam i den mening som avses i
artikel 2.2a i direktiv 84/450 i dndrad lydelse, dr det siledes tillrickligt att det
finns ett meddelande i nigon form som pekar ut en konkurrent eller varor och
tjanster som tillhandahélls av denne, dven om det bara sker indirekt. I detta
hinseende spelar det foga roll att en jimférelse gors mellan annonsérens och
konkurrentens varor och tjinster.

Vad for det andra giller de villkor som skall vara uppfyllda for att en jamférande
reklam skall anses vara tilliten, kan det erinras om att dessa villkor anges i
artikel 3a i direktiv 84/450 i indrad lydelse. Enligt artikel 3a.1 ¢ krivs saledes att
denna typ av reklam pad ett objektivt sdtt jimfoér en eller flera visentliga,
relevanta, kontrollerbara och utmirkande egenskaper hos dessa varor och
tjdnster, vilket dven kan inbegripa priset.

Av en jimforelse mellan artikel 2.2a i direktiv 84/450 i indrad lydelse och
artikel 3a i nimnda direktiv, framgdr att dessa bestimmelser, om de tolkas
bokstavligt, innebér att varje angivelse som gor det mojligt att identifiera en
konkurrent, eller de varor och tjinster som denne erbjuder, ir otilldten i ett
meddelande som inte innehdller ndgon jimférelse i den mening som avses i
artikel 3a. S skulle vara fallet med en ren angivelse av varumirket fér en
tillverkare av originalmodeller eller hinvisningar till modeller f6r vilka repara-
tionsdelar och férbrukningstillbehor tillverkas, uppgifter vars anvindning av
Katun inte kritiserats av Toshiba Europe i tvisten vid den nationella domstolen.
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Det foljer emellertid av artikel 6.1 ¢ i rddets forsta direktiv 89/104/EEG av den
21 december 1988 om tillnirmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar
(EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgdva, omrade 13, volym 17, s. 178) och
domstolens rittspraxis (dom av den 23 februari 1999 i mil C-63/97, BMW,
REG 1999, s. 1-905, punkterna 58—60) att anvindningen av nigon annans
varumirke kan anses vara berittigad om det dr nédvindigt for att upplysa
allminheten om en produkts art eller om dndamalet med en erbjuden tjinst.

Det kan konstateras att en bokstavlig tolkning av direktiv 84/450 i indrad lydelse
leder till motségelser i forhdllande till direktiv 89/104 och att en sddan tolkning
saledes inte kan godtas.

Vid sidana forhallanden skall hinsyn tas till indamdlet med direktiv 84/450 i
andrad lydelse. I det andra 6vervigandet i direktiv 97/55 anges att jimférande
reklam medfor att det kommer att bli littare att pad ett objektivt sitt visa
fordelarna med olika jimférbara produkter och dirigenom att konkurrensen
mellan leverantéren av varor och tjinster stimuleras till konsumentens fordel.

Av dessa skil maste de villkor som skall vara uppfyllda vad giller jimférande
reklam tolkas pa det sitt som dr mest fordelaktigt for denna reklam.

I en situation sddan som den som ir aktuell i méilet vid den nationella domstolen
gor angivelsen av apparattillverkarens varunummer i samband med en kon-
kurrerande leverantérs varunummer det méjligt fér malgruppen att p3 ett precist
sdtt identifiera de produkter frin apparattillverkaren som motsvarar leveranto-
rens produkter.
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Det maste anses att en sidan angivelse utgor ett pastiende om att de tva
produkternas tekniska egenskaper ir likvirdiga, med andra ord en jimférelse av
visentliga, relevanta, kontrollerbara och utmirkande egenskaper hos produk-
terna i den mening som avses i artikel 3a.1 c i direktiv 84/450 i dndrad lydelse.

Den forsta frigan och den andra frigan under a) skall sdledes besvaras sa, att
artikel 2.2a och artikel 3a.1 c i direktiv 84/450 i indrad lydelse skall tolkas s3, att
angivelsen, i den katalog som en leverantdr av reservdelar och férbrukningstill-
behor ger ut, av de varunummer (OEM-nummer) som apparattillverkaren
anvinder f6r reservdelar och forbrukningstillbehér, som den sjilv marknadsfér,
kan anses utgéra jimforande reklam som pi ett objektivt sitt jimfoér varornas
visentliga, relevanta, kontrollerbara och utmirkande egenskaper.

Den andra fragan under b) och den tredje fragan

Den hinskjutande domstolen har stillt sin andra friga under b) och sin tredje
friga for att fa klarhet i huruvida artikel 3a.1 g i direktiv 84/450 i dndrad lydelse
skall tolkas si, att en apparattillverkares varunummer (OEM-nummer) utgér
andra kinnetecken i den mening som avses i nimnda bestimmelse och att
anvindningen av dessa i en konkurrerande leverantérs katalog gor det mojligt for
denne att dra otillborlig fordel av det renommé som dessa har.
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Enligt artikel 3a.1 g i direktiv 84/450 i dndrad lydelse ir jimférande reklam
tillaten bland annat nir den inte drar otillborlig fordel av en konkurrents
varumirkes, firmanamns eller andra kinneteckens renommé eller av en
konkurrerande produkts ursprungsbeteckning.

Toshiba Europe, den franska regeringen, den 6sterrikiska regeringen samt
kommissionen har gjort gillande att en apparattillverkares varunummer kan
anses som andra kidnnetecken i den mening som avses i artikel 3a.1 g i direktiv
84/450 i dndrad lydelse, eftersom den berérda mélgruppen identifierar nimnda
tillverkares produkter genom dessa nummer. Katun har diaremot hivdat att en
tillverkare anvinder dessa nummer fér att skilja sina egna produkter 3t och inte
for att skilja dem frn andra tillverkares produkter. Det ir siledes inte friga om
”andra kinnetecken” i den mening som avses i bestimmelsen.

Toshiba Europe anser att det ridcker att anvindningen av ett annat kinnetecken
inte 4r ”nodvindig” i den mening som avses i artikel 6.1 ¢ i direktiv 89/104 for
att den skall dra otillbérlig férdel av det renommé som kiannetecknet har. I malet
vid den nationella domstolen 4r inte anvindningen av apparattillverkarens
varunummer nodvindig, eftersom den konkurrerande leverantoren skulle kunna
beskriva den produkt som den marknadsfér och ange den maskinmodell for
vilken produkten ir avsedd.

Den franska regeringen anser att reklam i vilken en apparattillverkares
varunummer anges drar otillbérlig fordel av det renommé som dessa har, om
denna reklam inte har ett objektivt jimférande syfte och i 4n hogre grad om
reklamen 4r sddan att en férvixling kan ske.
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Katun och den 6sterrikiska regeringen har understrukit att det ir nédvindigt att
mojliggora en tillforlitlig och snabb identifiering av reservdelar och forbruk-
ningstillbehor. Enligt Katun gér i detta hinseende angivelsen av flera tillverkares
varunummer det mojligt att snabbt jimfora produkternas priser och den kan
ddrigenom bidra till att stimulera konkurrensen.

Enligt kommissionen ir den omstindigheten att en leverantér anvinder en
apparattillverkares varunummer inte tillriacklig fér att det skall kunna fastslas att
denna leverantér drar otillborlig fordel av ett annat kinneteckens renommé.

Det skall i detta hinseende erinras om att domstolen redan di den haft att
bedoma ett varumirkes sirskiljningsformaga har fatt tillfille att sld fast att det,
for att bedéma om ett varumirke har en hog sirskiljningsférmaga, skall géras en
helhetsbedomning av om varumirket limpar sig som identifikationsmedel for att
faststilla att de varor och tjdnster med avseende pd vilka det har registrerats
kommer fran ett visst foretag och sdledes for att sirskilja dessa varor och tjinster
frin andra foretags varor och tjinster (se dom av den 22 juni 1999 i mal
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. 1-3819, punkt 22).

Ett tecken som ett foretag anvinder kan pa samma sitt omfattas av begreppet
andra kinnetecken i den mening som avses i artikel 3a.1 g i direktiv 84/450 i
andrad lydelse, nir malgruppen identifierar det som hirrorande frin ett visst
foretag.

Vad giller de varunummer som en apparattillverkare anvinder for att identifiera
reservdelar och férbrukningstillbehér, 4r det inte klarlagt att dessa nummer i sig,
det vill siga nir de anvinds separat utan angivande av tillverkarens varumirke
eller den apparat for vilken reservdelarna och forbrukningstillbehéren ir
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avsedda, av mélgruppen kan identifieras som hinvisningar till produkter som ir
tillverkade av ett visst foretag.

Det ir namligen friga om siffersekvenser eller bokstavs- och siffersekvenser,
betriffande vilka det kan ifragasittas om de skulle kunna identifieras som en
apparattillverkares varunummer om de inte, sisom i malet vid den nationella
domstolen, aterfanns i en kolumn med rubriken ”Varunummer OEM”. Det kan
ocksd ifragasittas om dessa sekvenser kan géra det mojligt att identifiera
tillverkaren om de inte anvinds i samband med den sistnimndas varumirke.

Det ankommer emellertid pa den hinskjutande domstolen att kontrollera om de
av apparattillverkarnas varunummer varom fraga ir i malet vid den nationella
domstolen utgor andra kinnetecken i den mening som avses i artikel 3a.1 g i
direktiv 84/450 i indrad lydelse, p4 s sitt att de kan identifieras som hirrérande
fran ett visst foretag. For att utféra denna kontroll skall denna domstol beakta
hur en normalt informerad samt skiligen uppmirksam och upplyst genom-
snittsindivid uppfattar situationen. Hinsyn skall tas till vilken mailgrupp som
reklamen ir riktad till. I foérevarande fall tycks denna madlgrupp besti av
specialiserade niringsidkare, hos vilka det dr mycket mindre troligt att en
sammanblandning sker mellan en apparattillverkares produkters anseende och
anseendet hos den konkurrerande leverantérens produkter in om det hade varit
friga om slutkonsumenter.

Aven om apparattillverkarens varunummer i sig utgér andra kénnetecken i den
mening som avses i artikel 3a.1 g i direktiv 84/450 i dndrad lydelse, skall vid
bedomningen av om det villkor som féreskrivs i nimnda bestimmelse har
uppfyllts dnda femtonde 6vervigandet i direktiv 97/55 beaktas, enligt vilket
anvindningen av ett varumirke eller ett sirskiljande mirke inte utgoér nigot
intrdng i ritten till varumirket da villkoren i direktiv 84/450 i dndrad lydelse ar
uppfyllda, eftersom det avsedda syftet endast dr att sirskilja annonsorens
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produkter och tjinster frin konkurrentens och dirigenom framhiva skillnader pa
ett objektivt sitt.

En annonsor kan i detta hinseende inte anses dra otillbérlig férdel av renommét
hos en konkurrents andra kinnetecken, om en hinvisning till dessa tecken ir en
forutsittning for att en effektiv konkurrens pA marknaden i friga skall kunna
astadkommas.

Domstolen har fér 6vrigt redan funnit att en tredje man som anvinder ett
varumirke kan dra otillborlig fordel av varumirket eller orsaka forfang for dess
sarskiljningsformaga eller renommeé, till exempel genom att malgruppen ges en
felaktig uppfattning om forhdllandet mellan annonséren och varumirkesinneha-
varen (se domen i det ovannimnda domen i malet BMW, punkt 40).

Som det konstaterats i punkt 39 i denna dom utgor angivelsen av apparattill-
verkarens varunummer i jimforelse med en konkurrerande leverantérs varu-
nummer ett pastiende om att de tvad produkternas tekniska egenskaper ir
likvdrdiga, med andra ord en jimférelse i den mening som avses i artikel 3a.1 ci
direktiv 84/450 i dndrad lydelse.

Det skall emellertid dven kontrolleras om denna angivelse kan medféra att ett
samband mellan den apparattillverkare vars produkter pekas ut och den
konkurrerande leverantéren uppstir i medvetandet hos den malgrupp som
reklamen &r riktad till, pd sd sitt att malgruppen liter denne tillverkares
produkters anseende gilla dven den konkurrerande leverantérens produkter.

I1-7992



58

59

60

TOSHIBA EUROPE

For att gora detta ir det av vikt att hidnsyn tas till den allminna framstillningen i
den omtvistade reklamen. Apparattillverkarens varunummer kan nimligen vara
enbart en angivelse bland andra vad giller denne tillverkare och dess produkter.
Den konkurrerande leverantorens varumirke och dennes produkters sidrart kan
ocksa presenteras pa ett sidant sitt att nagon forvixling eller sammanblandning
inte dr mojlig, vare sig mellan nimnda tillverkare och den konkurrerande
leverantoren eller mellan deras respektive produkter.

I forevarande fall framgdr det att Katun svarligen hade kunnat jimféra sina
produkter med Toshiba Europes produkter utan att hinvisa till sistnimnda
bolags varunummer. Det tycks fér 6vrigt framgd av de exempel pa Katuns listor
over reservdelar och férbrukningstillbehér som 4terges i beslutet om hinskju-
tande att det i dessa listor klart gors skillnad mellan Katun och Toshiba Europe,
pa sa sdtt att listorna inte verkar skapa nigra felaktiga uppfattningar om vilken
hiarkomst Katuns produkter har.

Mot bakgrund av dessa éverviganden skall den andra frigan under b) och den
tredje fradgan besvaras si, att artikel 3a.1 g i direktiv 84/450 i dndrad lydelse skall
tolkas sd, att om en apparattillverkares varunummer (OEM-nummer) i sig utgor
andra kinnetecken i den mening som avses i denna bestimmelse s3 gor deras
anvindning i en konkurrerande leverantors katalog det méjligt for denne att dra
otillborlig férdel av deras renommé endast om angivelsen av dem medfor att ett
samband mellan den apparattillverkare vars produkter pekas ut och den
konkurrerande leverantéren uppstir i medvetandet hos den malgrupp som
reklamen ir riktad till, pa si sitt att malgruppen later denne tillverkares anseende
gilla dven den konkurrerande leverantérens produkter. For att kontrollera om
detta villkor ir uppfyllt dr det av vikt att hidnsyn tas till den allminna
framstillningen i den omtvistade reklamen samt till vilken malgrupp som
reklamen ir riktad.
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Rittegangskostnader

De kostnader som har fororsakats den franska och den &sterrikiska regeringen
samt kommissionen, vilka har inkommit med yttranden till domstolen, ir inte
ersittningsgilla. Eftersom férfarandet i férhillande till parterna i milet vid den
nationella domstolen utgér ett led i beredningen av samma mdl, ankommer det pa
den nationella domstolen att besluta om rittegdngskostnaderna.

P4 dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN (femte avdelningen)

— angdende de frigor som genom beslut av den 19 januari 1999 har stillts av
Landgericht Diisseldorf — foljande dom:

1) Artikel 2.2a och artikel 3a.1 ¢ i radets direktiv 84/450/EEG av den
10 september 1984 om vilseledande och jimférande reklam, i dess lydelse
enligt Europaparlamentets och radets direktiv 97/55/EG av den 6 oktober
1997, skall tolkas sa, att angivelsen, i den katalog som en leverantér av
reservdelar och forbrukningstillbehér till en apparattillverkares produkter
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ger ut, av de varunummer (OEM-nummer) som apparattillverkaren anvinder
for reservdelar och férbrukningstillbehér, som denne sjialv marknadsfér, kan
anses utgora jaimforande reklam som pa ett objektivt sitt jamfor varornas
visentliga, relevanta, kontrollerbara och utmirkande egenskaper.

2) Artikel 3a.1 g i direktiv 84/450 i dess lydelse enligt direktiv 97/55 skall
tolkas sa, att om en apparattillverkares varunummer (OEM-nummer) i sig
utgor andra kidnnetecken i den mening som avses i denna bestimmelse sa gér
deras anvindning i en konkurrerande leverantors katalog det mojligt for
denne att dra otillborlig fordel av deras renommé endast om angivelsen av
dem medfér att ett samband mellan den apparattillverkare vars produkter
pekas ut och den konkurrerande leverantéren uppstar i medvetandet hos den
madlgrupp som reklamen ir riktad till, pa sa sitt att malgruppen later denne
tillverkares anseende gilla dven den konkurrerande leverantorens produkter.
For att kontrollera om detta villkor dr uppfyllt ir det av vikt att hinsyn tas
till den allminna framstillningen i den omtvistade reklamen samt till vilken
malgrupp som reklamen ir riktad.

Jann Edward La Pergola

Sevon Wathelet

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 25 oktober 2001.

R. Grass P. Jann

Justitiesekreterare Ordfoérande pd femte avdelningen
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