g

W Samling af Afgerelser

DOMSTOLENS DOM (Forste Afdeling)

6. februar 2014-*

»Praejudiciel foreleeggelse — varemaerker — direktiv 89/104/EQF — rettigheder, der er knyttet til
varemeerket — velrenommeret varemaerke — beskyttelse udvidet til at omfatte varer eller
tjenesteydelser, der ikke er af lignende art — tredjemands anvendelse uden skellig grund af et tegn, der
er identisk med eller ligner det renommerede varemeerke — begrebet »skellig grund««

I sag C-65/12,
angdende en anmodning om preejudiciel afgerelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af Hoge
Raad der Nederlanden (Nederlandene) ved afggrelse af 3. februar 2012, indgaet til Domstolen den
8. februar 2012, i sagen:
Leidseplein Beheer BV,
Hendrikus de Vries
mod
Red Bull GmbH,
Red Bull Nederland BV,
har
DOMSTOLEN (Forste Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, A. Tizzano, vicepraesidenten, K. Lenaerts, som fungerende dommer
i Forste Afdeling, og dommerne A. Borg Barthet, E. Levits (refererende dommer) og M. Berger,

generaladvokat: J. Kokott

justitssekreteer: ekspeditionssekreteer M. Ferreira,

péa grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmodet den 27. februar 2013,

efter at der er afgivet indleg af:

— Leidseplein Beheer BV og Hendrikus de Vries ved advocaten T. Cohen Jehoram og L. Bakers

— Red Bull GmbH og Red Bull Nederland BV ved advocaat S. Klos

* Processprog: nederlandsk.
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ECLLEU:C:2014:49 1




DOM AF 6.2.2014 — SAG C-65/12
LEIDSEPLEIN BEHEER OG DE VRIES

— den italienske regering ved G. Palmieri, som befuldmeegtiget, bistaet af avvocato dello Stato S.
Fiorentino

— Europa-Kommissionen ved F. Wilman og F. Bulst, som befuldmeegtigede,
og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgorelse i retsmodet den 21. marts 2013,

afsagt folgende

Dom

Anmodningen om preejudiciel afgorelse vedrerer fortolkningen af artikel 5, stk. 2, i Radets forste
direktiv 89/104/EQF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnzermelse af medlemsstaternes lovgivning
om varemerker (EFT 1989 L 40, s. 1).

Denne anmodning er blevet fremsat i forbindelse med en tvist mellem pa den ene side Leidseplein
Beheer BV og Hendrikus de Vries (herefter samlet »De Vries«) og pa den anden side Red Bull GmbH
og Red Bull Nederland BV (herefter samlet »Red Bull«) vedrerende De Vries’ fremstilling og
markedsforing af energidrikke i en emballage forsynet med tegnet »Bull Dog«, et andet tegn, hvori
ordbestanddelen »Bull« indgér, eller andre tegn, som til forveksling ligner Red Bulls
varemeerkeregistreringer.

Retsforskrifter

ElU-retten

Artikel 5 i direktiv 89/104, der senere i det vaesentlige er gentaget i artikel 5 i Europa-Parlamentets og
Radets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilneermelse af medlemsstaternes
lovgivning om varemeerker (EUT L 299, s. 25), bestemmer under overskriften »Rettigheder, der er
knyttet til varemaerket«:

»1. Det registrerede varemeerke giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der
ikke har hans samtykke, at gore erhvervsmeessig brug af

a) et tegn, der er identisk med varemeerket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for
hvilke varemeerket er registreret

b) et tegn, der er identisk med eller ligner varemeerket, nar de varer eller tjenesteydelser, der er
deekket af varemeerket, er af samme eller lignende art som dem, der er deekket af det pageeldende
tegn, og der som folge heraf i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der
er en forbindelse mellem tegnet og varemaerket.

2. En medlemsstat kan ligeledes treeffe bestemmelse om, at indehaveren kan forhindre tredjemand, der
ikke har hans samtykke, i at gere erhvervsmeessig brug af et tegn, der er identisk med eller ligner
varemeerket, for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke varemeerket er registreret,
ndr varemeerket er renommeret i medlemsstaten, og brugen af tegnet uden skellig grund ville medfore
en utilberlig udnyttelse af varemeerkets seerpreeg eller renommé, eller sadan brug ville skade dette
seerpraeg eller renommé.

[...]«
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Nederlandsk ret

Varemeerkeretten i Nederlandene har sit grundlag i Beneluxaftalen om intellektuel ejendomsret
(varemeerker og design), der blev undertegnet i Haag den 25. februar 2005 (herefter »Beneluxaftalen«).

Beneluxaftalens artikel 2.20, stk. 1, litra c), der har erstattet den tidligere artikel 13, A, stk. 1, litra c), i
Benelux-landenes feelles lov om varemzerker, er affattet som folger:

»1. Et registreret varemeerke giver indehaveren en eneret. Med forbehold for den mulige anvendelse af
almindelig ret i sager om civilretligt ansvar kan indehaveren af eneretten til et varemeerke forbyde
enhver tredjemand, der ikke har hans samtykke:

[...]

c) at gore brug af et tegn, der er identisk med eller ligner varemzerket, for varer eller tjenesteydelser
af anden art end dem, for hvilke varemeerket er registreret, niar varemeerket er renommeret inden
for Beneluxomradet, og brugen af tegnet uden skellig grund vil medfere en utilberlig udnyttelse af
varemeerkets serpreeg eller renommé, eller sadan brug vil kunne skade dette seerpreeg eller
renommé

[...]«

Tvisten i hovedsagen og det prajudicielle sporgsmal

Red Bull er i Benelux bla. indehaver af ord- og figurmeerket Red Bull Krating-Daeng (herefter
»varemeerket Red Bull Krating-Daeng«), der blev registreret den 11. juli 1983 for varer i bl.a. klasse 32
vedrerende ikke-alkoholiske drikke.

De Vries er i Benelux indehaver af varer i denne klasse 32 for folgende varemeerker:

— ord- og figurmeerket The Bulldog, der blev registreret den 14. juli 1983

— ordmeerket The Bulldog, der blev registreret den 23. december 1999, samt

— ord- og figurmaerket The Bulldog Energy Drink, der blev registreret den 15. juni 2000.

Det fremgar af foreleeggelsesafgorelsen, at parterne ikke har bestridt, at inden Red Bulls
varemeerkeansegning blev indleveret i 1983, er tegnet »The Bulldog« blevet anvendt af De Vries som
varemeerke ved tjenesteydelser i forbindelse med salg af drikkevarer pa restauranter, hoteller og
udskeenkningssteder (herefter »restaurationsmeessige tjenesteydelser«). Det er ligeledes ubestridt, at
varemeerket Red Bull Krating-Daeng er velkendt i Benelux-landene.

Da Red Bull fandt, at De Vries’ anvendelse af tegnet med fornedent seerpreeg, »The Bulldog«, for sa
vidt angar ordbestanddelen »Bull« var til skade for varemerket Red Bull Krating-Daeng, anlagde
selskaberne den 27. juni 2005 et sogsmal ved Rechtbank Amsterdam (retten i forste instans i
Amsterdam) med henblik pa, at De Vries tilpligtes at indstille fremstillingen og markedsferingen af
energidrikke i en emballage forsynet med tegnet »Bull Dog«, et andet tegn, hvori ordbestanddelen
»Bull« indgar, eller andre tegn, som til forveksling ligner Red Bulls registrerede varemeerker.

De Vries nedlagde modpastand om, at Red Bulls rettigheder, der er knyttet til registreringen af ord- og
figurmeerket »Red Bull Krating-Daeng, i Benelux skal erkleeres for fortabt.

Ved dom af 17. januar 2007 forkastede Rechtbank Amsterdam samtlige pastande.
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Ved dom af 2. februar 2010 gav Gerechtshof te Amsterdam (appelretten i Amsterdam) Red Bull
medhold i de fleste selskabets anbringender i den appel, selskaberne havde iveerksat til provelse af den
af Rechtbank Amsterdam afsagte dom. Gerechtshof te Amsterdam fastslog for det forste, at
varemaerket Red Bull Krating-Daeng var velkendt i Benelux-landene, og for det andet, at den relevante
kundekreds, pa grund af ligheden som folge af den feelles bestanddel »Bull« i dette varemeerke og i
tegnet »The Bulldog«, som De Vries anvendte til energidrikke, skabte en forbindelse mellem det
neevnte varemeerke og dette tegn, uden dog at sammenblande dem.

Gerechtshof te Amsterdam fandt, at det naevnte tegn lignede varemeerket Red Bull Krating-Daeng, og
at De Vries ved at leegge sig i kolvandet pa dette renommerede varemeerke havde villet drage fordel af
det neevnte varemeerkes omdemme for at udnytte fordelene ved Red Bulls markedsandel for
energidrikke, som svarer til en omseetning pa flere milliarder euro.

Den af De Vries paberabte omsteendighed, at varemeerket The Bulldog var blevet anvendt i forleengelse
af en brug, der begyndte for 1983, af tegnet »The Bulldog« til markedsfering og angivelse af
restaurationsmaessige tjenesteydelser, der navnlig bestar i salg af drikkevarer, er ikke af Gerechtshof te
Amsterdam blevet anset for skellig grund, der giver mulighed for at anvende dette tegn.

Ifolge Gerechtshof te Amsterdam havde De Vries ikke begrundet, at der forela et sidan behov for at
anvende det neevnte tegn, at det ikke med rimelighed kunne forventes, at de atholdt sig fra at anvende
det.

De Vries iveerksatte kassationsanke ved Hoge Raad der Nederlanden (hgjesteret) til provelse af
afgorelsen afsagt af Gerechtshof te Amsterdam og kritiserede bl.a. denne ret for at have fortolket
begrebet »skellig grund« som omhandlet i artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104 (herefter »begrebet
»skellig grund««) indskreenkende. I det foreliggende tilfzelde kan anvendelsen af tegnet »The Bulldog«
som handelsbetegnelse i god tro inden indgivelsen af ansegningen om varemeerket Red Bull
Krating-Daeng udgere en sidan grund.

Den foreleeggende ret har fastslaet, at Gerechtshof te Amsterdam i den sag, den havde fiet forelagt,
anvendte kriteriet om behovet for anvendelse af tegnet, der blev opstillet i Benelux-Domstolens dom af
1. marts 1975, Colgate Palmolive mod Bols (Claeryn mod Klarein), for at vurdere, om der foreligger en
skellig grund, der giver mulighed for denne anvendelse.

Den foreleeggende ret er i tvivl om Gerechtshof te Amsterdams fortolkning af begrebet »skellig grund«.
For det forste skal dette begreb, som fastsat i Beneluxaftalens artikel 2.20, stk. 1, litra c), fortolkes i
overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104. For det andet gav Den Europeeiske Unions
Domstol i dom af 22. september 2011, Interflora og Interflora British Unit (sag C-323/09, Sml. I,
s. 8625), det naevnte begreb et mere udvidet omfang end det, som Benelux-Domstolen naede frem til i
dommen i sagen Colgate Palmolive mod Bols (Claeryn mod Klarein).

Hoge Raad der Nederlanden har pa den baggrund besluttet at udseette sagen og foreleegge Domstolen
folgende praejudicielle spergsmal:

»Skal artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104]...] fortolkes saledes, at der kan foreligge en skellig grund som
omhandlet i bestemmelsen, nar tredjemand i god tro allerede har anvendt et tegn, der er identisk med
eller ligner det renommerede varemeerke, inden ansggningen om registrering af dette varemeerke blev
indgivet?«
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Om det praejudicielle sporgsmal

Med det preejudicielle sporgsmal ensker den foreleeggende ret neermere bestemt oplyst, om artikel 5,
stk. 2, i direktiv 89/104 skal fortolkes saledes, at tredjemands anvendelse af et tegn, der ligner et
renommeret varemeerke, for en vare af samme art som den, for hvilken dette varemaerke er registreret,
nar det viser sig, at dette tegn er blevet anvendt inden indgivelsen af ansegningen om det neevnte
varemeerke, kan anses for »skellig grund« i henhold til denne bestemmelse.

Henset til omstendighederne i hovedsagen, og eftersom det prejudicielle spergsmal forudseetter en
fortolkning af artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104, bemzerkes, at beskyttelsen omhandlet i denne
bestemmelse — selv om denne alene udtrykkeligt refererer til den situation, hvor der geres brug af et
tegn, der er identisk med eller ligner et renommeret varemeerke for varer eller tjenesteydelser af
anden art end dem, for hvilke varemeerket er registreret — geelder s meget desto mere i forhold til
brugen af et tegn, der er identisk med eller ligner et renommeret varemeerke for varer eller
tienesteydelser af samme eller lignende art som dem, for hvilke varemeerket er registreret (dommen i
sagen Interflora og Interflora British Unit, preemis 68 og den deri neevnte retspraksis).

Desuden bemeerkes, at eftersom det er ubestridt, at varemeerket Red Bull Krating-Daeng er
renommeret, og at indehaveren af dette varemeerke kraever, at De Vries indstiller fremstillingen og
markedsforingen i emballage forsynet med et tegn, der ligner det neevnte varemeerke, for en vare af
samme art som den, for hvilken varemeerket er registreret, finder artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104
anvendelse i hovedsagen.

Parterne i hovedsagen er imidlertid uenige om omfanget af begrebet »skellig grund«. Mens De Vries
har anfort, at anvendelsen i god tro af et tegn, der ligner et renommeret varemeerke, nar denne
anvendelse foregar inden indgivelsen af ansegningen om det neevnte varemeerke, er omfattet af dette
begreb, har Red Bull gjort geeldende, at det neevnte begreb kun omfatter objektivt tvingende grunde.

Red Bull har for det forste gjort geldende, at den vide fortolkning af begrebet »skellig grund«, der
folger af De Vries’ argumentation, indirekte forer til anerkendelsen af ikke-registrerede varemzerker,
selv om Beneluxaftalen i overensstemmelse med direktiv 89/104 har valgt et system til beskyttelse af
varemeerker, der udelukkende er baseret pa deres registrering.

Red Bull har for det andet gjort geeldende, at denne fortolkning fejlagtigt forer til, at omfanget af de
rettigheder, der i henhold til det neevnte direktivs artikel 5, stk. 2, tildeles indehaveren af et registreret
varemeerke til beskyttelse af dette, er mindre end omfanget af de rettigheder, som denne indehaver har
i henhold til denne artikels stk. 1.

Der skal siledes indledningsvis foretages en vurdering af omfanget af begrebet »skellig grund«, inden
det efterfolgende bedommes — under hensyntagen til denne vurdering — om brug inden indgivelsen af
anspggningen om det renommerede varemeerke af et tegn, der ligner dette varemserke, kan veere
omfattet af dette begreb, nar dette tegn anvendes for varer eller tjenesteydelser af samme art som
dem, for hvilke varemeerket er blevet registreret.

Omfanget af begrebet »skellig grund«
Det skal indledningsvis fastslas, at begrebet »skellig grund« ikke er defineret i direktiv 89/104. Desuden

underbygger ordlyden af dette direktivs artikel 5, stk. 2, ikke den sneevre fortolkning, som Red Bull har
anlagt af dette begreb.

ECLILEU:C:2014:49 5
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Dette begreb skal derfor fortolkes under hensyntagen til den generelle opbygning af og formalene med
det system, det indgar i (jf. i denne retning dom af 9.1.2003, sag C-292/00, Davidoff, Sml. I, s. 389,
preemis 24), og navnlig under hensyntagen til konteksten for den bestemmelse, hvori den indgar (jf. i
denne retning dom af 27.6.2013, sag C-320/12, Malaysia Dairy Industries, ECLI:EU:C:2013:435,
preemis 25).

Det bemeerkes indledningsvis, at selv om artikel 5 i direktiv 89/104 bestemmer, at det registrerede
varemerke giver indehaveren en eneret, folger der af denne bestemmelse ligeledes hindringer for
udevelsen af denne ret.

Det folger saledes af fast retspraksis, at eneretten i henhold til denne bestemmelse tildeles med henblik
péa at gore det muligt for varemeerkeindehaveren at beskytte sine seerlige interesser som indehaver af
dette varemeerke, dvs. at sikre, at dette varemeerke opfylder sine funktioner. Udevelsen af denne ret
ma saledes veere forbeholdt tilfeelde, hvor en tredjemands brug af tegnet er til skade for eller kan veere
til skade for en af varemeerkets funktioner. Blandt disse funktioner skal ikke blot henregnes
varemeerkets veaesentligste funktion, som er at garantere den omhandlede vares eller tjenesteydelses
oprindelse over for forbrugerne, men ligeledes varemeerkets ovrige funktioner, sisom den funktion,
der bestir i at garantere varens eller tjenesteydelsens kvalitet eller kommunikations-, investerings-
eller reklamefunktioner (dom af 19.9.2013, sag C-661/11, Martin Y Paz Diffusion,
ECLL:EU:C:2013:577, preemis 58 og den deri neevnte retspraksis).

Det bemeerkes i denne forbindelse, at det folger af ordlyden af artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104 og af
tiende betragtning hertil, at medlemsstaternes lovgivning er blevet harmoniseret séledes, at den eneret,
der er knyttet til et varemeerke, indebeerer en »absolut« beskyttelse af indehaveren mod tredjemands
brug af tegn, der er identiske med dette varemeerke, for varer eller tjenesteydelser af samme art
(dommen i sagen Interflora og Interflora British Unit, preemis 36).

Selv om lovgiver har kvalificeret beskyttelsen mod brug uden samtykke af tegn, der er identiske med et
varemeerke, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemeerket er registreret,
som »fuldsteendig«, har Domstolen sat denne kvalifikation i perspektiv ved at papege, at selv om den er
vigtig, har den beskyttelse, som artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 yder, alene til formal at gore
indehaveren af varemeerket i stand til at beskytte sine seerlige interesser som indehaver af varemeerket,
dvs. at sikre, at dette opfylder sine egentlige funktioner. Domstolen har deraf sluttet, at udevelsen af
den eneret, der er knyttet til varemeerket, bor veere begraenset til de tilfeelde, hvor tredjemands brug af
tegnet kreenker eller kan kreenke varemeerkets funktioner (dommen i sagen Interflora og Interflora
British Unit, preemis 37).

Artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104 indferer imidlertid til fordel for velrenommerede varemeerker en
videre beskyttelse end den, der er foreskrevet ved samme artikels stk. 1. Den udtrykkelige betingelse
for denne beskyttelse er en brug uden skellig grund af et tegn, der er identisk med eller ligner et
registreret varemeerke, der medforer eller ville medfore en utilberlig udnyttelse af dette varemeerkes
serpreeg eller renommé, eller at sddan brug skader eller ville skade dette seerpreeg eller renommé
(dom af 18.6.2009, sag C-487/07, L'Oréal m.fl., Sml. I, s. 5185, preemis 34 og den deri neevnte
retspraksis).

En medlemsstat skal derfor, nar den gennemforer artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104 i sin lovgivning, yde
varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art en beskyttelse, der er mindst lige sa omfattende
som den, der ydes varer eller tjenesteydelser af anden art. Medlemsstatens valgmulighed vedrerer
saledes selve princippet om, at renommerede varemeerker skal ydes en storre beskyttelse, men ikke
situationer, der omfattes af denne beskyttelse, nar denne ydes (jf. af dom 23.10.2003, sag C-408/01,
Adidas-Salomon og Adidas Benelux, Sml. I, s. 12537, preemis 20).

Denne konstatering betyder imidlertid ikke, at begrebet w»skellig grund« skal fortolkes under
hensyntagen til anvendelsesomradet for artikel 5, stk.1, i direktiv 89/104-.
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Som generaladvokaten saledes i det veesentlige har anfort i punkt 29 i forslaget til afgorelse, har dette
direktivs artikel 5, stk. 1 og 2, ikke samme formal, siledes at reglerne vedrgrende beskyttelsen af
simple varemerker kan finde anvendelse i tilfeelde, der ikke er reguleret af bestemmelser for
beskyttelse af renommerede varemeerker. Omvendt kan sidstneevnte bestemmelser finde anvendelse i
de tilfeelde, der ikke er reguleret af bestemmelser for beskyttelse af simple varemeerker.

Det er folgelig med urette, at Red Bull og den italienske regering har gjort geeldende, at systemet til
beskyttelse af varemeerker, der er baseret pa deres registrering, der er vedtaget i Beneluxaftalen, er til
hinder for, at omfanget af de rettigheder, der tildeles indehaveren af et registreret varemeerke, kan veere
afgreenset.

Det bemzerkes, at det saledes kun er under visse betingelser, at artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104 giver
indehaverne af et renommeret varemeerke ret til at forbyde tredjemeend at anvende tegn, der er
identiske med eller ligner deres varemeerker, for varer eller tjenesteydelser, der ikke er af samme eller
lignende art som dem, varemeerkerne er registreret for.

Beskyttelsen af renommerede varemeerker er bredere end beskyttelsen af simple varemeerker, idet
forbuddet mod tredjemands brug af et tegn hverken er atheengig af identiteten mellem tegnet og
varemeerket i henhold til det naevnte direktivs artikel 5, stk. 1, litra a), eller risikoen for forveksling,
der er neevnt i samme direktivs artikel 5, stk. 1, litra b).

Det pahviler navnlig ikke indehaveren af et renommeret varemeerke — for at paberabe sig beskyttelsen i
henhold til artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104 — at godtgere, at der foreligger skade pa dette varemaerkes
serpreeg eller renommé, idet tredjemands brug af et tegn, der er identisk med eller ligner et
renommeret varemerke, medforer en utilberlig udnyttelse af dets renommé.

Direktiv 89/104 har imidlertid til formal at foretage en afvejning mellem pa& den ene side
varemeerkeindehaverens interesse i at sikre varemeerkets veesentligste funktion og pa den anden side
andre erhvervsdrivendes interesse i at kunne rade over tegn, der kan betegne deres varer og
tienesteydelser (dom af 27.4.2006, sag C-145/05, Levi Strauss, Sml. I, s. 3703, preemis 29).

Det folger heraf, at beskyttelsen af varemeerkeindehaverens rettigheder i henhold til direktivet ikke er
ubetinget, eftersom denne beskyttelse med henblik pa neevnte interesseafvejning bl.a. er begraenset til
de tilfeelde, hvor den pageeldende indehaver er tilstreekkelig agtpagivende med hensyn til at gribe ind
over for andre erhvervsdrivendes brug af tegn, der vil kunne kreenke hans varemeerke (Levi
Strauss-dommen, preemis 30).

I et system til beskyttelse af varemeerker, som det, der er vedtaget pa grundlag af direktiv 89/104 ved
Beneluxaftalen, er tredjemands interesser i erhvervsmaessigt at anvende et tegn, som ligner et
renommeret varemeerke, imidlertid taget i betragtning i forbindelse med dette direktivs artikel 5,
stk. 2, gennem muligheden for brugeren af det naevnte tegn til at paberabe sig »skellig grund«.

Nar indehaveren af det renommerede varemeerke har godtgjort, at der foreligger en kreenkelse som
omhandlet i dette direktivs artikel 5, stk. 2, og navnlig utilberlig udnyttelse af det naevnte varemaerkes
serpreg eller renommé, pahviler det séledes tredjemand, der har anvendt et tegn, der ligner det
renommerede varemeerke, at godtgere, at anvendelsen af et sadan tegn har en skellig grund (jf.
analogt dom af 27.11.2008, sag C-252/07, Intel Corporation, Sml. I, s. 8823, preemis 39).

Det folger heraf, at begrebet »skellig grund« ikke kun omfatter objektivt tvingende grunde, men ogsa

kan veere knyttet til subjektive grunde hos en tredjemand, der anvender et tegn, der er identisk med
eller ligner et renommeret varemeerke.
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Begrebet »skellig grund« har saledes ikke til formal at lese en konflikt mellem et renommeret
varemaerke og et lignende tegn, hvis anvendelse er sket inden indgivelsen af ansegningen om dette
varemeerke, eller begreense de rettigheder, der tilkendes indehaveren af det neevnte varemeerke, men i
den seerlige kontekst, som udgeres af artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104 og under hensyn til den
udstrakte beskyttelse, som det samme varemeerke nyder, at skabe balance mellem de péageeldende
interesser, idet der tages hensyn til interesserne hos den tredjemand, der anvender dette tegn. En
tredjemands paberabelse af skellig grund for anvendelsen af et tegn, der ligner et renommeret
varemeerke, kan i denne forbindelse ikke danne grundlag for en anerkendelse til dennes fordel af
rettigheder, der er forbundet med et registreret varemeerke, men tvinger indehaveren af det
renommerede varemeerke til at tale anvendelsen af et lignende tegn.

Domstolen har saledes fastsldet i preemis 91 i dommen i sagen Interflora og Interflora British Unit
vedrorende en sag angdende anvendelsen af negleord til en reference pa internettet, at nar den
reklame, der vises pa internettet ved anvendelse af et sogeord, som svarer til et velkendt varemeerke,
foreslar et alternativ til varemeerkeindehaverens varer eller tjenesteydelser, uden at tilbyde en simpel
efterligning af varemeerkeindehaverens varer eller tjenesteydelser, uden at skade varemeerkets
renommé eller serpraeg og uden i egvrigt at kreenke varemeerkets funktioner, vedrerer en sddan brug i
princippet en sund og loyal konkurrence inden for sektoren for de omhandlede varer eller
tienesteydelser og har derfor en »skellig grund«.

Begrebet »skellig grund« kan folgelig ikke fortolkes siledes, at det begraenses til objektivt tvingende
grunde.

Det skal ogsa undersoges, under hvilke omsteendigheder en tredjemands anvendelse af et tegn, der
ligner et renommeret varemeerke, for en vare af samme art som den, for hvilken dette varemeerke er
registreret, nar dette tegn er blevet anvendt inden indgivelsen af ansegningen om det nzevnte
varemeerke, kan henhgre under dette begreb.

Under hvilke omstcendigheder den tidligere brug af et tegn, der ligner tegnet i et renommeret varemcerke,
kan veere omfattet af begreb »skellig grund«

De Vries har i sine skriftlige indleeg gjort geeldende, at de har anvendt tegnet »The Bulldog« til
restaurationsmaessige tjenesteydelser siden 1979. Det fremgér af foreleggelsesafgorelsen, at denne
anvendelse er pavist fra et tidligere tidspunkt end registreringen af varemaerket Red Bull
Krating-Daeng. De Vries er desuden indehaver af ord- og figurmerket The Bulldog bla. for sa vidt
angar ikke-alkoholholdige drikkevarer, der er registreret den 14. juli 1983. Det tidspunkt, hvor De
Vries begyndte at fremstille og markedsfore energidrikke i en emballage forsynet med tegnet »Bull
Dog, er ikke praeciseret.

Det er ubestridt, at De Vries anvendte tegnet »The Bulldog« for andre tjenesteydelser eller varer end
dem, varemeerket Red Bull er blevet registreret for, inden dette varemeerke erhvervede sit renommé.

Domstolen har fastslaet, at nar en tredjemand ved sin brug af et tegn, der ligner det renommerede
varemeerke, forsoger at legge sig i kolvandet pa varemeerket med henblik pa at drage fordel af
varemeerkets tiltreekningskraft, omdemme og prestige samt pd uden nogen form for ekonomisk
kompensation, og uden i denne forbindelse at foretage en selvsteendig indsats, at udnytte den
kommercielle indsats, som varemeerkeindehaveren har ydet for at skabe og vedligeholde varemeerkets
image, skal den fordel, der folger af denne brug, anses for utilberlig udnyttelse af det neevnte
varemeerkes seerpreeg eller renommé (jf. L’Oréal-dommen, preemis 49).
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For at afgere, om tredjemands anvendelse inden indgivelsen af ansggningen om det renommerede
varemaerke af et tegn, der ligner dette varemeerke, kan anses for »skellig grund« i henhold til artikel 5,
stk. 2, i direktiv 89/104 og begrunde den omstendighed, at denne tredjemand drager fordel af dette
varemaerkes renommé, tilkommer det den foreleeggende ret at foretage en vurdering, der navnlig tager
to forhold i betragtning.

For det forste kreever en sadan undersogelse, at etableringen af det naevnte tegn fastleegges, og at det
omdomme, som det nyder hos den relevante kundekreds, vurderes. I den foreliggende sag er det
ubestridt, at tegnet »The Bulldog« er blevet anvendt for en meengde af varer og restaurationsmeessige
tjenesteydelser fra et tidspunkt, der ligger forud for eller samtidig med 1983. Det tidspunkt, fra hvilket
De Vries markedsforte energidrikke, fremgar imidlertid ikke preecist af foreleeggelsesafgorelsen.

For det andet skal hensigten hos brugeren af dette tegn underseges.

For at anvendelsen af et tegn, der ligner det renommerede varemeerke, i denne forbindelse kan
betragtes som veerende i god tro, skal der tages hensyn til graden af lighed mellem de varer eller
tienesteydelser, for hvilke dette tegn er anvendt, og den vare, for hvilken dette varemerke er
registreret, samt tidspunktet for den forste brug af det naevnte tegn for en vare, der er identisk med
varen omfattet af det nevnte varemeerke, og tidspunktet, hvor samme varemeerkes renommé opstod.

For det forste bemeerkes, at safremt et tegn er blevet anvendt inden indgivelsen af ansggningen om et
renommeret varemerke for tjenesteydelser og varer, der kan knyttes til varer, for hvilken dette
varemeerke er registreret, kan anvendelsen af dette tegn for sidstneevnte varer fremsta som en naturlig
udvidelse af udbuddet af de tjenesteydelser og varer, for hvilke det neevnte tegn allerede nyder et vist
omdomme hos den relevante kundekreds.

I den foreliggende sag er det ubestridt, at De Vries anvender tegnet »The Bulldog« for varer og
restaurationsmeessige tjenesteydelser i forbindelse med salg af drikkevarer. Henset til den
anerkendelse, som dette tegn nyder hos den pageeldende kundekreds, og til arten af de varer eller
tienesteydelser, for hvilke tegnet er anvendt, kan salget af energidrikke i en emballage forsynet med
det neevnte tegn, derfor ikke betragtes som et forseg pa udnyttelse af varemeerket Red Bulls renommé,
men som en egentlig udvidelse af De Vries’ udbud af varer og tjenesteydelser. Dette indtryk er endnu
mere udtalt i et tilfeelde, hvor tegnet »The Bulldog« er blevet anvendt for energidrikke, inden
varemeerket Red Bull Krating-Daeng erhvervede sit renommé.

For det andet bemzerkes, at jo mere det tegn, der er blevet anvendt inden indgivelsen af ansegningen
om et lignende varemeerke, er kendt for en bestemt type varer og tjenesteydelser, desdo mere kreeves
anvendelsen af tegnet for markedsforingen af en vare, der er identisk med den vare, for hvilken
varemeerket er registreret, og dette sa meget desto mere, nar denne vare i kraft af sin art er teet pa det
udvalg af varer og tjenesteydelser, for hvilke dette tegn tidligere er blevet anvendt.

Det folger derfor af samtlige de foregaende betragtninger, at det forelagte sporgsmal skal besvares med,
at artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104 skal fortolkes siledes, at indehaveren af et renommeret varemaerke
som folge af en »skellig grund« som omhandlet i denne bestemmelse vil kunne blive tvunget til at tale
en tredjemands brug af et tegn, der ligner det nevnte varemeerke, for en vare af samme art som den,
for hvilken dette varemeerke er registreret, nar det viser sig, at dette tegn er blevet anvendt inden
indgivelsen af ansegningen om dette varemeerke, og at brugen for den identiske vare er foretaget i god
tro. For at vurdere, om dette er tilfeeldet, skal den nationale retsinstans navnlig tage hensyn til:

— etableringen af og omdemmet for det neevnte tegn hos den relevante kundekreds

— graden af lighed mellem de varer eller tjenesteydelser, for hvilke dette tegn oprindeligt er blevet
anvendt, og den vare, for hvilken det renommerede varemeerke er blevet registreret, og
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— den gkonomiske og handelsmaessige betydning af brugen for denne vare af tegnet, der ligner dette
varemeerke.

Sagens omkostninger

Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udger et led i den sag, der verserer for den
foreleeggende ret, tilkommer det denne at treeffe afgorelse om sagens omkostninger. Bortset fra
nevnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indleg for
Domstolen, ikke erstattes.

P& grundlag af disse preemisser kender Domstolen (Forste Afdeling) for ret:

Artikel 5, stk. 2, i Radets forste direktiv 89/104/EQF af 21. december 1988 om indbyrdes
tilneermelse af medlemsstaternes lovgivning om varemerker skal fortolkes saledes, at
indehaveren af et renommeret varemeerke som folge af en »skellig grund« som omhandlet i
denne bestemmelse vil kunne blive tvunget til at tile en tredjemands brug af et tegn, der ligner
det neevnte varemeerke, for en vare af samme art som den, for hvilken dette varemszerke er
registreret, nar det viser sig, at dette tegn er blevet anvendt inden indgivelsen af ansegningen
om dette varemeerke, og at brugen for den identiske vare er foretaget i god tro. For at vurdere,
om dette er tilfeeldet, skal den nationale retsinstans navnlig tage hensyn til:

— etableringen af og omdemmet for det nevnte tegn hos den relevante kundekreds

— graden af lighed mellem de varer eller tjenesteydelser, for hvilke dette tegn oprindeligt er
blevet anvendt, og den vare, for hvilken dette renommerede varemzerke er blevet registreret,

0g

— den okonomiske og handelsmassige betydning af brugen for denne vare af tegnet, der ligner
dette varemzerke.

Underskrifter
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