DOM AV DEN 5.1.2003 — MAL C-292/00

DOMSTOLENS DOM (sjitte avdelningen)
den 9 januari 2003 *

I mal C-292/00,

angdende en begiran enligt artikel 234 EG, frdn Bundesgerichtshof (Tyskland),
att domstolen skall meddela ett forhandsavgérande i det vid den nationella
domstolen anhingiga mélet mellan

Davidoff & Cie SA,

Zino Davidoff SA

och

Gofkid Ltd,

angdende tolkningen av artiklarna 4.4 a och 5.2 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),

* Rittegingssprik: tyska.
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meddelar

DOMSTOLEN (sjitte avdelningen)
sammansatt av avdelningsordféranden J.-P. Puissochet samt domarna C. Gulmann

(referent), V. Skouris, F. Macken och N. Colneric,

generaladvokat: F.G. Jacobs,
justitiesekreterare: avdelningsdirektéren H.A. Riihl,

med beaktande av de skriftliga yttranden som har inkommit fran:

— Davidoff & Cie SA och Zino Davidoff SA, genom J. Frisinger, Rechtsanwalt,

— Gofkid Ltd, gecnom M. Wirtz, Rechtsanwalt,

— Portugals regering, genom L. Inez Fernandes och I. Vieira Lopes, bada i
egenskap av ombud,

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom K. Banks, i egenskap av
ombud, bitridd av W. Berg, Rechtsanwalt,

med hinsyn till férhandlingsrapporten,

efter att muntliga yttranden har avgivits vid forhandlingen den 13 december 2001
av: Davidoff & Cie SA och Zino Davidoff SA, foretridda av J. Frisinger,
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Gofkid Ltd, féretritt av M. Wirtz, Férenade kungarikets regering, féretridd av
J.E. Collins, i egenskap av ombud, bitridd av M. Tappin, barrister, och
kommissionen, foretridd av W. Berg,

och efter att den 21 mars 2002 ha hort generaladvokatens forslag till avgorande,

foljande

Dom

1 Bundesgerichtshof har, genom beslut av den 27 april 2000, i enlighet med
artikel 234 EG stillt tva frigor om tolkningen av artiklarna 4.4 a och 5.2 i ridets
forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnirmningen av
medlemsstaternas varumarkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgiva,
omrade 13, volym 17, s. 178) (nedan kallat direktivet).

2 Frigorna har uppkommit i en tvist mellan & ena sidan Davidoff & Cie och Zino
Davidoff SA (nedan gemensamt kallade Davidoff), vilka bolag har bildats i
Schweiz och tillhandahaller lyxartiklar med varumirket Davidoff, och & andra
sidan Gofkid Ltd (nedan kallat Gofkid), vilket bolag har bildats i Hong Kong,
angdende sistnimnda bolags anvindning av varumirket Durffee i Tyskland.
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Tillimpliga bestimmelser

I nionde och tionde skilen i direktivet anges foljande:

”For att underlitta den fria rorligheten f6r varor och tjanster dr det av avgorande
betydelse att sikerstilla att registrerade varumirken hiddanefter har samma
rittsliga skydd i alla medlemsstaterna. Detta... fir emellertid inte hindra
medlemsstaterna frin att efter eget bedomande ge ett omfattande skydd &t
sddana varumirken som ir kinda.

Det skydd som foljer av det registrerade varumarket, vars funktion framfor allt ar
att garantera att varumarket anger ursprunget, ar absolut nir det rader identitet
mellan mirket och tecknet och varorna eller tjansterna. Skyddet giller ocksa vid
likhet mellan market och tecknet och varorna eller tjansterna. Det dr nodviandigt
att tolka begreppet likhet mot bakgrund av risken fér foérvixling. Grundfor-
utsittningen foér skyddet ar att det finns en risk for forviaxling och denna maste
bedémas mot bakgrund av flera faktorer, sarskilt i hur hog grad mirket ar kint
pd marknaden, den association som det anvinda eller registrerade mirket
framkallar, graden av likhet mellan mirket och tecknet samt mellan de
ifrdgavarande varorna eller tjinsterna. Formerna for fastsliende av risk for
forvixling och framfér allt bevisbérdan skall regleras av nationella procedur-
regler som inte berors av detta direktiv.”

4 I artikel 4.1 och 4.4 i direktivet foreskrivs foljande:

1. Ett varumirke skall inte registreras eller om det ir registrerat skall det kunna
ogiltigforklaras

a) om det ir identiskt med ett dldre varumirke och de varor eller tjinster som
varumirket har ansékts eller registrerats for ir identiska med de varor eller
tjanster for vilka det dldre varumairket ar skyddat,
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b) om det pa grund av sin identitet eller likhet med det dldre varumirket och
identiteten eller likheten mellan de varor eller tjinster som ticks av
varumirkena foreligger en risk att allmidnheten forvixlar dem, inbegripet
risken for att varumirket associeras med det dldre varumirket.

4. En medlemsstat kan vidare besluta att ett varumirke inte skall registreras eller,
om det ir registrerat, skall kunna ogiltigférklaras i foljande fall:

a) Om varumirket dr identiskt med, eller liknar ett dldre nationellt varumirke...
och det avses bli registrerat for eller redan har registrerats for varor och
tjdnster som inte liknar dem fér vilka det dldre varumirket ar registrerat, om
det dldre varumirket ir kint i medlemsstaten ifriga och anvindningen av det
yngre varumirket utan skilig anledning skulle dra otillborlig fordel av eller
vara till forfing foér det ildre varumirkets sidrskiljningst6rméaga eller
renommé.




DAVIDOFF

I artikel 5.1 och 5.2 i direktivet anges foljande:

1. Det registrerade varumairket ger innehavaren en ensamritt. Innehavaren har
ritt att forhindra tredje man, som inte har hans tillstdnd, att i ndringsverksamhet
anvinda

tecken som ir identiska med varumirket med avseende pd de varor och
tjanster som ir identiska med dem f6r vilka varumairket ir registrerat,

b) tecken som pd grund av sin identitet eller likhet med varumirket och
identiteten eller likheten hos de varor och tjinster som ticks av varumairket
och tecknet kan leda till forvaxling hos allminheten, inbegripet risken for
association mellan tecknet och varumairket.

2. En medlemsstat kan ocksd besluta att innehavaren skall ha ritt att forhindra
tredje man, som inte har hans tillstind, frdn att i niringsverksamhet anvinda ett
tecken som ir identiskt med eller liknar varumarket med avseende pa varor och
tjdnster av annan art in dem for vilka varumairket dr registrerat, om detta ar kint
i den medlemsstaten och om anvindningen av tecknet utan skilig anledning drar
otillbérlig fordel av eller ir till forfing for varumarkets sirskiljningsformaga eller
renommé.”

Forfarandet och tolkningsfragorna

¢ Davidoff tillhandahiller herrkosmetikaartiklar, konjak, slipsar, glasogonbégar,
cigarrer, cigariller, cigaretter med tillbehér, pipor, piptobak med tillbeh6r samt
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ladervaror under varumirket Davidoff, vilket har registrerats internationellt med
en utokning avseende Tyskland.

Gofkid innehar ord- och figurmirket Durffee som registrerades efter market
Davidoft i Tyskland.

Gofkid tillhandahiller under detta varumirke bland annat ddla metaller eller
legeringar av dessa liksom varor som tillverkats av ddla metaller eller legeringar
av ddla metaller samt varor som pliterats med ddla metaller sésom hantverks-
eller prydnadsforeméil, bordsserviser (med undantag for bestick), bordsstill,
askfat, cigarr- och cigarettetuier, cigarr- och cigaretthillare, smyckesféremal,
smidesforemadl, ddelstenar, klockor och instrument f6r tidmatning.

Davidoff vickte talan mot Gofkid vid de tyska domstolarna och yrkade dels att
Gofkid skulle foreldggas att vid dventyr av vite upphora att anvianda varumairket
Durffee, dels att detta varumirke skulle ogiltigforklaras. Davidoff gjorde
gillande att det foreldg en risk for att nimnda varumirke forvixlas med
varumirket Davidoff. Enligt sistnimnda bolag anvinde Gofkid samma skrivsitt
som i varumirket Davidoff, och framfor allt hade bokstiverna ”D” och ”ff”
givits samma karaktiristiska form som motsvarande bokstaver i varumairket
Davidoff. Gofkid hade avsiktligt utformat sitt varumarke for att likna varumir-
ket Davidoff, i syfte att dra fordel av dess hoga prestigevirde, och att utnyttja
dess styrka i reklamsammanhang foér de varor som Gofkid saluférde. Anvind-
ningen av varumirket Durffee skadar varumairket Davidoffs goda anseende i den
min som allminheten inte forknippar det kinesiska territoriet med exklusiva
kvalitetsprodukter.
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10 Gofkid yrkade att talan skulle ogillas, och anforde till stod darfor att det inte
foreldg ndgon risk for att de tvd varumirken som var i friga i mélet vid den
nationella domstolen kunde férvixlas, samt att nigon renommééverforing inte
var mojlig. Enligt Gofkid anvinds ofta det engelska skrivsittet i varumirket
Davidoff f6r att beteckna produkter for rokare, men dven for klockor, smyckes-
foremal och tillbehor.

n Talan ogillades av underritten vid vilken denna anhingiggjorts. Davidoffs
overklagande av beslutet frin nimnda domstol ogillades ocksa. Davidoff vickte
dirfor revisionstalan vid Bundesgerichtshof.

12 Isitt beslut om hinskjutande har Bundesgerichtshof bland annat pétalat foljande:

— Davidoff har i méilet vid den nationella domstolen yrkat att ett kint
varumirke skall skyddas mot anvindning av ett annat varumairke, delvis f6r
identiska varor, delvis for varor som liknar varandra.

— Underinstansen och forsta 6verinstansen ogillade Davidoffs talan p4 grund av
att det inte féreligger ndgon risk for forvixling.

— De tvd varumirken som ir i frdga i méilet vid den nationella domstolen liknar
varandra.
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— En kompletterande bedémning av omstindigheterna méste trots detta goras
for att det skall kunna faststdllas huruvida det foreligger en risk for
forvixling.

— Det skall alltsd provas om kinda varumirken skyddas av artiklarna 4.4 a och
5.2 i direktivet, dven i de fall ett tecken anvinds for identiska eller liknande
varor.

— Enligt ordalydelsen i dessa bestimmelser i direktivet 4r de endast tillimpliga
nir de berérda varorna inte liknar varandra.

— En vid tolkning av nimnda bestimmelser som innebir att de dven ar till-
limpliga nir ett tecken anvinds for identiska eller liknande varor, skulle
emellertid kunna baseras pd tanken att skyddet av kdnda varumirken
forefaller vara mera berittigat nir ett tecken anvinds for sidana varor, dn
nar det anvinds for varor som ar liknande.

— For det fall de ifrdgavarande bestimmelserna dndd maste tolkas ordagrant
uppkommer frigan huruvida de innebidr ett slutgiltigt faststillande av
omfattningen av det skydd som i nationell ritt kan tillerkdnnas kinda
varumirken, eller om bestimmelserna innebir att kompletterande nationella
bestimmelser kan antas for att sirskilt skydda sidana varumirken mot illojal
konkurrens nir ett yngre tecken anvinds for identiska eller liknande varor.
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Med hinsyn till att 16sningen av tvisten i mélet vid den nationella domstolen i
detta avseende ir beroende av tolkningen av artiklarna 4.4 a och 5.2 i direktivet,
har Bundesgerichtshof vilandeférklarat malet och begirt att domstolen skall
besvara foljande tolkningsfragor:

”1) Skall bestimmelserna i artiklarna 4.4 a och 5.2 i rddets forsta
direktiv 89/104/EEG... tolkas (i forekommande fall tillimpas) si, att
medlemsstaterna dirigenom ges ritt att foreskriva ett mer omfattande skydd
for kinda varumirken dven i siddana fall dar ett yngre varumirke anvinds
eller skall anvindas for varor eller tjinster som ar identiska med eller liknar
dem som det dldre varumirket ir registrerat for?

2) Regleras tillitligheten av ett mer omfattande skydd av kidnda varumirken i
nationell ritt uttémmande genom de grunder som anges i artiklarna 4.4 a
och 5.2 i varumirkesdirektivet (illojal anvindning av sirskiljningsformégan,
anvindning till forfang fér sirskiljningsformdgan eller anvindning utan
skilig anledning), eller kan kompletterande nationella bestimmelser om
skydd av kinda varumirken mot yngre tecken tillitas nir de yngre tecknen
anvinds eller skall anvindas fér identiska eller liknande varor eller tjanster?”

Den férsta tolkningsfragan

Den hinskjutande domstolen har stillt sin forsta tolkningsfriga for att fa klarhet
i huruvida artiklarna 4.4 a och 5.2 i direktivet skall tolkas s, att medlems-
staterna har ritt att foreskriva ett sirskilt skydd till forman for ett kdnt registrerat
varumirke, nir det yngre varumirket eller tecknet som ar identiskt med det
registrerade varumirket, eller som liknar detta, 4r dmnat att anvindas eller
anvinds for varor eller tjinster som ir identiska med de varor eller tjinster som
ticks av det registrerade varumirket eller liknar dessa varor eller tjanster.
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Yttranden som inkommit till domstolen

Davidoff, den portugisiska regeringen och kommissionen anser att den forsta
fragan skall besvaras jakande eftersom det finns dnnu starkare skal att tillimpa
det sirskilda skydd som kinda varumairken tillerkinns i artiklarna 4.4 a och 5.2 i
direktivet avseende varor som inte liknar dem som varumirket avser, pi identiska
eller liknande varor.

Gofkid och Forenade kungarikets regering anser att den forsta frigan skall
besvaras nekande. Detta foljer av ordalydelsen i de ifrigavarande bestimmel-
serna och av gemenskapslagstiftarens syfte. For 6vrigt sikerstills redan ett
tillrackligt skydd av kidnda marken genom artiklarna 4.1 b och 5.1 b i direktivet,
eftersom en storre risk for forvixling av kinda mirken godtas med stod av den
rattspraxis som framfor allt foljer av dom av den 11 november 1997 i mail
C-251/95, SABEL (REG 1997, 5. -6191), och av den 29 september 1998 i mal
C-39/97, Canon (REG 1998, s. I-5507).

Domstolens svar

Domstolen preciserar inledningsvis att frigan som stillts kommer att prévas
nedan uteslutande med hinsyn till artikel 5.2 i direktivet, men att tolkningen som

I-420



19

20

21

DAVIDOFF

gors vid denna provning i tillimpliga delar dven kommer att kunna tillimpas pa
artikel 4.4 a i direktivet.

Domstolen erinrar om att i motsats till vad som giller enligt artikel 5.1 i
direktivet, aliggs medlemsstaterna inte i artikel 5.2 att i sina nationella
rittsordningar inféra det skydd som definieras i artikeln. Direktivet ger endast
medlemsstaterna en valméjlighet att inféra ett sddant skydd. Om denna méjlighet
utnyttjas tillerkinns alltsd kinda varumirken bide det skydd som foreskrivs i
artikel 5.1 i direktivet och det skydd som foreskrivs i artikel 5.2 i detsamma.

Enligt artikel 5.2 i direktivet kan kdnda mirken tillerkinnas ett skydd som ar
starkare in det skydd som féreskrivs i artikel 5.1.

Skyddet ir forstirkt for de varor och tjinster pd vilka skyddet tillimpas, pa det
sdttet att varumirkesinnehavaren kan f4 ritt att férbjuda att ett tecken som ir
identiskt med hans varumirke eller liknar detta, anvinds for varor och tjanster
som inte liknar de varor och tjinster for vilka varumairket har registrerats, det vill
sdga situationer dir skyddet enligt artikel 5.1 endast giller for identiska eller
liknande varor och tjanster.

Detta forstirkta skydd medges nir anvindningen av tecknet utan skilig
anledning drar otillborlig férdel av eller dr till forfing f6r varumirkets
sirskiljningsformdga eller renommé. Det ir alltsd friga om ett sirskilt skydd
mot att de berérda varumirkenas sirskiljningsformaga eller renommé skadas.
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Bundesgerichtshof har i tvisten i malet vid den nationella domstolen inte uteslutit
att det kan vara problematiskt att bevisa att det foreligger en risk for forvixling,
vilket innebir att innehavaren av varumairket skulle kunna ha ett legitimt intresse
av att skydda sitt varumirkes sirskiljningsformdga och renommé med stéd av
artikel 5.2 i direktivet.

Frdgan dr sdledes huruvida ordalydelsen i artikel 5.2 i direktivet, i den man som
den uttryckligen endast avser ett teckens anvindning for varor eller tjanster som
inte dr likartade, utgor ett hinder for tillimpningen av denna bestimmelse ocksé
nir tecknet anvidnds for identiska eller liknande varor eller tjinster.

Det skall i detta avseende inledningsvis papekas att artikel 5.2 i direktivet inte
uteslutande far tolkas med beaktande av dess ordalydelse. Hansyn skall ocksé tas
till den allmidnna systematiken och dndamélet med det system i vilket artikeln
ingar.

Artikeln kan med hinsyn till sistnimnda omstindigheter inte tolkas sé att den
medfor ett skydd av kdnda varumirken som 4r sdmre ndr ett tecken anvinds for
identiska eller liknande varor eller tjdnster 4dn nir ett tecken anvinds for varor
eller tjanster som inte dr likartade.
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26 Det har dirvid inte pa allvar ifrigasatts vid domstolen att det kinda varumairket
skall tillerkinnas ett skydd som, vid anvindning av ett tecken f6r identiska eller
liknande varor eller tjinster, dtminstone ir lika omfattande som nir ett tecken
anvinds for varor eller tjinster som inte liknar de varor och tjanster for vilka
varumirket har registrerats.

27 Fragan som diskuteras vid domstolen ir i huvudsak huruvida skyddet av ett kint
varumirke savitt avser anvindningen av ett tecken som avser identiska eller
liknande varor eller tjanster, och som skadar varumairkets sirskiljningsformaga
eller renommé, inte kan uppnds redan med stéd av artikel 5.1 i direktivet.
Dirigenom skulle det inte vara noédvindigt att konsultera bestimmelserna i
artikel 5.2 fér att uppnd detta skydd.

28 Om skyddet som ges med stod av artikel 5.1 a i direktivet, med hénsyn till vad
som anges i direktivets tionde skil, i detta avseende ir absolut nir anvindningen
skadar eller kan skada en av varumirkets funktioner (se dom av den 12 november
2002 i mal C-206/01, Arsenal Football Club, REG 2002, s. I-10273, punkterna 50
och 51), 4r tillimpningen av artikel 5.1 b beroende av att det foreligger en risk for
forvixling (se dom av den 22 juni 2000 i mal C-425/98, Marca Mode, REG 2000,
s. 1-4861, punkt 34). Det skall betonas att domstolen i punkterna 20 och 21 i
domen i det ovannimnda mailet SABEL redan har férklarat att artikel 4.1 b i
direktivet, som i allt visentligt 4r identisk med artikel 5.1 b i detta direktiv, inte
far tolkas extensivt. En sidan tolkning hade foreslagits for domstolen med
hinvisning bland annat till att artikel 5.2 i direktivet enligt sin ordalydelse endast
ar tillimplig nir ett tecken anvinds for varor eller tjdnster som inte 4r likartade.
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Nir omstindigheterna medfor att det inte finns ndgon risk for férvixling kan
artikel 5.1 b i direktivet alltsd inte dberopas av innehavaren av ett kint
varumirke for att erhilla skydd mot att varumarkets sirskiljningsférmiga eller
renommé skadas.

Under dessa forutsittningar skall den férsta frigan besvaras med att
artiklarna 4.4 a och 5.2 i direktivet skall tolkas s3, att medlemsstaterna har
ratt att foreskriva ett sdrskilt skydd till forman fér ett kint registrerat varumairke,
ndr det yngre varumirket eller tecknet, som ir identiskt med eller liknar det
registrerade varumairket, dr avsett att anvindas fér varor eller tjinster som ir
identiska med eller liknar de varor eller tjanster som ticks av detta varumirke.

Den andra tolkningsfragan

Med hinsyn till svaret pd den forsta frigan ir det inte nédvindigt att préva den
andra frigan, dd den hianskjutande domstolen har stillt denna endast for det fall
den forsta frigan skulle besvaras nekande.

Rittegangskostnader

De kostnader som har fororsakats den portugisiska regeringen och Forenade
kungarikets regering samt kommissionen, vilka inkommit med yttranden till
domstolen, ir inte ersittningsgilla. Eftersom forfarandet i forhillande till
parterna i milet vid den nationella domstolen utgér ett led i beredningen av
samma mal, ankommer det pid den nationella domstolen att besluta om
rattegingskostnaderna.
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P4 dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN (sjitte avdelningen)

— angiende de frigor som genom beslut av den 27 april 2000 har stillts av
Bundesgerichtshof — féljande dom:

Artiklarna 4.4 a och 5.2 i ridets forsta direktiv 89/104/EEG av den
21 december 1988 om tillnirmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar
skall tolkas s, att medlemsstaterna har ritt att foreskriva ett sarskilt skydd till
forman for ett kint registrerat varumirke, nir det yngre varumiirket eller tecknet,
som 4r identiskt med eller liknar det registrerade varumirket, ar avsett att
anvindas for varor eller tjinster som ir identiska med eller liknar de varor eller
tjanster som tacks av detta varumirke.

Puissochet Gulmann Skouris

Macken Colneric

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 9 januari 2003.

R. Grass J.-P. Puissochet

Justitiesekreterare Ordférande pa sjitte avdelningen
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