SABEL

FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT
FRANCIS G. JACOBS

foredraget den 29 april 1997 °

1. 1 férevarande mail har Bundesgerichtshof
bett om hjilp med tolkningen av begreppet
*f8rvixling” mellan varumirken enligt arti-
kel 4.1 b i ridets forsta direktiv om tillndrm-
ningen av medlemsstaternas varumirkeslagar
(nedan kallat varumirkesdirektivet eller
enbart direktivet) . Det dr férsta gingen
domstolen ombetts tolka detta begrepp 1
dircktivet 2, iven om domstolen tidigare i
begrinsad utstrickning befattat sig med fr3-
gan om férvixling mot bakgrund av artik-
larna 30 och 36 i férdraget 2.

Bakgrunden och det nationella forfarandet

2. Den nederlindska innchavaren av varu-
market IR 540 894, SABEL BV, har gjort en
ansokan om dess registrering 1 Tyskland. ¢

* Originalsprik: cngclska.
1 — Ridets forsta dircktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988,
EGT L 40, 1989, s. 1.

2 — Enligt artikel 16.1 i dirckiivet, skulle medlemsstaterna sitta i
kraft de lagar och andra forfattningar fér att félja dircktiver
scnast den 28 december 1991. Genom beslut 92/10/EEG
(EGT L 6, s. 35), har ridet pd grundval av sin befogenhet i
enlighet med artikel 16.2 skjutic upp tidsfristen for inforli-
vangcr av dirckeivet till den 31 december 1992,

3 — Sc punkt 31 nedan.

4 — Eut IR-varumiirke dr ctt varumirke som registreras pd inter-
nationcll niv i enlighct med Madrid-avtalet om internatio-
nell registrering av varumirken. Enligt detta avtal kan cn
sdkande som ir innchavare till ett registrerat varumirke i den
stat han har sin hemvist cller ifkar niringsverksamhet,
registrera mirket i av honom utsedda vriga avtalsstater,
férutom i det fall dessa stater i enlighet med deras nationelta
lagstiftning motsitter sig detta inom en sirskild tidsperiod.

3. Det ifrigavarande varumirket bestir av
ett sprickligt kattdjur, som av sitt utseende
att doma verkar vara en gepard som skuttar
(det vill siga springer) vind mot héger, med
namnet SABEL skrivet under djuret:

SABEL har gjort en ansokan om registrering
av detta varumirke 1 féljande klasser:

”14 Smycken, inklusive &6rhingen, kedjor,
broscher och nilar.

18 Lider och liderimitation, produkter i
dessa material som inte hor till andra klasser;
viskor och handviskor.

25 Klider, diri inbegripet trikder, sockor och
strumpor, skirp, scarfar, slipsar och hingslen,
skor samt huvudbonader.
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26 Modeaccessoirer som inte hor till vriga
klasser, sdsom garneringsband, hirband/
hirspinnen, hirnilar och liknande hirpryd-
nader.”

4. Puma Aktiengesellschaft Rudolf Dassler
Sport (nedan kallad Puma) som ir inneha-
vare av tvd tidigare figurativa varumirken
har framstillt invindning mot SABEL:s
ansdkningar. Dess varumirke nummer
1 106 066 ir likaledes en figurativ framstillning
av ett kattdjur pd spring mot hoger, men till
skillnad frin SABEL:s varumirke ir djuret
avbildat 1 silhuett och ar antagligen avsett att
forestilla en puma 1 stillet for en gepard. Jag
kommer att hinvisa till detta som “kattdjur
pé spriang”.

Detta varumirke har registrerats f6r bland
annat lider och liderimitation, produkter i
dessa material (viskor), liksom for klider.
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5. Pumas andra varumairke nr 1093 901 ir
dter en figurativ framstillning av ett kattdjur
som hoppar i stillet {6r att springa och som
ror sig mot vinster i stillet f6r mot héger.
Ocksi detta djur dr avbildat 1 silhuett och
dven 1 detta fall dr det antagligen avsett att
forestilla en puma. Jag kommer att hinvisa
till detta som "hoppande kattdjur”. Detta
varumirke har registrerats for bland annat
smycken och prydnader:

6. Avdelningen inom den Tyska patentmyn-
digheten fér varumirkesklass IR 18 ansdg att
det inte forelig nigon Overensstimmelse
mellan SABEL:s och Pumas varumirken i
varumirkesrittslig mening, varfér den ogil-
lade invindningen. Puma vickte di talan vid
Bundespatentgericht (tyska federala patent-
domstolen). Yrkandet ogillades till den del
invindningen grundade sig pa kattdjuret pd
spring. Invindningen om det hoppande katt-
djuret bifélls delvis. Bundespatentgericht
ansig att det foéreldg Overensstimmelse 1
varumirkesrittslig mening mellan SABEL:s
varumirke och varumirket av kattdjuret pi
spring betriffande de produkter som var
foremil for ansokan och som omfattas av
klasserna 18 och 25, vilka ansdgs identiska
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eller liknande de produkter som ticktes av
varumirket f6r kattdjuret pi spring. SABEL
Sverklagade till Bundesgerichtshof betrif-
fande den partiella vigran att ge skydd for
varumirket 1 Tyskland.

7. Direktivet inforlivades i Tyskland genom
”Gesetz iiber den Schutz von Marken und
sonstigen Kennzeichnen” (lag om skydd for
varumirken och andra kinnetecken) av den
25 oktober 1994, som tridde 1 kraft den
1 januari 19955. 9 § forsta stycket 2 i den
tyska lagen dterspeglar det som foreskrivs i
artikel 4.1 b 1 direktivet och fastlagger att ett
varumirke kan vigras skydd i Tyskland om
det, pd grund av likhet med det idldre varu-
mirket och pd grund av mirkets karaktir
eller likheten mellan de varor som omfattas
av de tvd varumirkena, foreligger en risk att
allminheten forvixlar dem, inbegripet risken
for att varumirket associeras med det ildre
varumirket. (Den tyska lagen liksom den
tyska versionen av direktivet talar om en
“risk” for forvixling, medan den engelska
versionen av direktivet talar om likelihood
of confusion™.)

8. Bundesgerichtshof ansig att det inte f5re-
ligger ndgon risk for forvixling 1 varumir-
kesrittslig mening mellan SABEL:s tecken
och Pumas varumirken. Dirvid redovisade
den de principer som den lade till grund fér
sin slutsats. Dessa ir 1 huvudsak féljande.

5 — (BGBI 1, 5. 3082)

Helbetsintryck

9. Bundesgerichtshof ansig att domstolen
bor koncentrera sig pd de ifrdgavarande teck-
nens helhetsintryck och att man sdledes inte
kan plocka ut en bestindsdel av det ifriga-
satta tecknet och faststilla dess likhet med
motpartens tecken, dven om en enskild
bestindsdel av ett tecken kan tillerkdnnas en
“speciell sarskiljningsformaga”, som ir sir-
priglande for tecknet 1 dess helhet

10. Efter att ha analyserat Bundespatentge-
richts bedémning anser inte Bundesgerichts-
hof att Bundespatentgericht kan kritiseras
for att ha understrukit vikten av figuren 1
SABEL:s varumiarke och for att ha ansett att
textbestindsdelen i varumirket var av under-
ordnad betydelse.

Sérskiliningsformdga

11. En annan princip som tillimpades av
Bundesgerichtshof giller det skyddade teck-
nets sirskiljningsf6rmiga. Bundesgerichtshof
ansdg att ett tecken kan ha ”sirkiljningsfor-
miga” 1 sig (varvid den antagligen avser ori-
ginaliteten hos pahittade namn) eller tack
vare det anseende som varumirket har hos
allminheten. Bundesgcnchtshof ans3g att ju
vnktxgarc ett teckens sarskxl]nmgsformaga

visar sig vara, desto storre ar risken for
férvixling; man kan inte pid basis av det
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anseende tecknet har hos allminheten dra
slutsatsen att det gir att sirskilja det lattare.
Bundesgerichtshof poingterade dock att fri-
gan huruvida ett dldre tecken har sirskilj-
ningsférmidga inte aktualiseras i1 detta fall,
eftersom denna grund inte har 3beropats.
Med detta avser den antagligen att det inte
har pistitts att Pumas varumirke med katt-
djuret pi spring skulle vara sirskilt vil kint
eller att ett kattdjur pa spring skulle vara en

nyskapad bild.

Beskrivande tecken

12. Bundesgerichtshof ansig slutligen att
stringa villkor bor faststillas vad galler ris-
ken for forvixling 1 relevant varumirkes-
rittslig mening betriffande bestindsdelar
som huvudsakligen har ett deskriptivt inne-
hill och inte ar sirskilt fantasifulla. Bundes-
gerichtshof kommenterar att principen ir till-
limplig bdde pid textsammansittningar och
pd avbildningar av naturen och att Bundesge-
richtshof ofta ansett att allminhecten inte
vanligtvis, d3 den stills infér ett tecken som
grundar sig p3 ett mycket allmint innehall,
har anledning att diri finna ett omnamnande
av dess kommersiella ursprung.

13. Bundesgerichtshof noterade att den teck-
nade framstallningen av kattdjuret pd spring
ir ett naturmotiv och att det terger det {6r
kattdjur typiska springet. Bundesgerichtshof
ansig att de sirskilda dragen av framstill-
ningen av ett kattdjur pi spring 1 Pumas
tecken, till exempel det faktum act det fram-
stillts 1 silhuett och vars reproduktion skulle
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kunna utgéra en likhet 1 varumirkesrittslig
mening, inte férekommer i SABEL:s varu-
mirke. Bundesgerichtshof avslutade med att
konstatera att det faktum att &verensstim-
melsen mellan begreppsinnehillet 1 de figura-
tiva bestindsdelarna i SABEL:s och Pumas
varumirke, det wvill siga ett “kattdjur pi
spring”, siledes inte skulle kunna aberopas
fér att motivera att det foreligger en férvix-
lingsrisk i varumirkesrittslig mening.

14. Eftersom Bundesgerichtshof dock anser
det vara nédvindigt att uppni en “enhetlig
tolkning av begreppen likhet och sannolikhet
for forvixling” 1 den mening som avses i
direktivet, har Bundesgerichtshof bett att
domstolen skall meddela ett férhandsavgs-
rande “betriffande tolkningen av artikel 4.1
b” 1 direktivet:

*Ar det tillrickligt for att det skall anses
foreligga risk for forvixling mellan ett tecken
som ir sammansatt av bdde ord och figur
och ctt annat tecken som endast bestir av en
figur, som registrerats for identiska och lik-
nande varor, och som inte pi nigot sirskilt
sitt ar kint hos allminheten, att bida figu-
rerna till sitt begreppsinnehdll liknar var-
andra (i detta fall ett kattdjur pd spring)?

Vilken betydelse har i detta sammanhang
direktivets lydelse enligt vilken risken for



SABEL

forvixling inbegriper risken for att varumir-
ket associeras med det dldre varumirket?”

15. Skriftliga yttranden har inkommit frin
Puma, Frankrikes, Nederlindernas och Fore-
nade kungarikets regeringar och frin kom-
missionen. Dirutover var SABEL, Belgiens,
Frankrikes, Luxemburgs och Fdrenade
kungarikets regeringar samt kommissionen
foretridda vid sammantridet.

Direktivets bestimmelser

16. Varumirkesdirektivet antogs pa grundval
av artikel 100a 1 férdraget. Milsittningen var
inte att "genomféra ett fullstindigt nirmande
av medlemsstaternas lagstiftning om varu-
mirken” utan endast att tillnirma “de natio-
nella riusliga bestimmelser som mest direkt
piverkar den inre marknadens funktion”
(ingressens tredje Svervigande).

17. Dircktivet utesluter inte enligt sjitte

overvigandet “att varumirken underkastas
andra rittsliga bestimmelser an de varumir-
kesrittsliga bestimmelser som finns i med-
lemsstaterna, ull exempel bestimmelser om
illojal konkurrens, skadestindsansvar eller
konsumentskydd™.

18. Tionde Gvervigandet fastslir foljande:

"Det skydd som foljer av det registrerade
varumirket, vars funktion framfor allt ar att
garantera att varumirket anger ursprunget, ir
absolut nir det rider identitet mellan market
och tecknet och varorna eller tjinsterna.
Skyddet giller ocksd vid likhet mellan mir-
ket och tecknet och varorna eller yansterna.
Det ir ndédvindigt att tolka begreppet likhet
mot bakgrund av risken for forvixling.
Grundfrutsittningen for skyddet ar att det
finns en risk for forvaxling och denna maste
bedémas mot bakgrund av flera faktorer, sir-
skilt i hur hég grad mirket dr kint pd mark-
naden, den association som det anvinda eller
registerade mirket framkallar, graden av lik-
het mellan mirket och tecknet samt mellan
de ifrdgavarande varorna eller tjinsterna.
Formerna fér fastsliende av risk for forvix-
ling och framfér allt bevisbérdan skall regle-
ras av nationella procedurregler som inte
berdrs av detta direktiv.”

19. Sista 6vervigandet avslutar med att kon-
statera att “alla medlemsstaterna i gemenska-
pen ir bundna av Pariskonventionen om
industriellt rittsskydd” och att ”det ir nod-
vindigt att detta direktivs bestimmelser helt
6verensstimmer med bestimmelserna 1
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Pariskonventionen”. Det konstaterar att "de
av medlemsstaternas skyldigheter som ir en
foljd av konventionen inte berdrs av detta
direktiv” och att “dir si ir lampligt skall
artikel 234 andra stycket i férdraget tillim-

pas .

20. Artikel 1 i direktivet fastsldr att direkti-
vet "skall tillimpas for varumirken avseende
varor eller tjinster vilka i en medlemsstat ir
forem3l for registrering eller ansékan om
registrering som individuellt varumirke, kol-
lektivmirke eller garanti- eller kontroll-
mirke, eller vilka dr foremil for registrering
eller ansékan om registrering hos Benelux
varumirkesmyndighet eller foremal f6r inter-
nationell registrering med rittsverkan 1 en
medlemsstat”.

21. Artikel 2 1 direktivet fastslar:

“Ett varumirke kan utgbras av alla tecken
som kan iterges grafiskt, sirskilt ord, inbe-
gripet personnamn, figurer, bokstiver, siffror,
formen pi en vara eller dess forpackning,
férutsatt att tecknen i friga kan sirskilja ett
foretags varor eller tjinster frin andra fore-
tags.”
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22. Artikel 4.1 fastslar foljande:

“Ett varumirke skall inte registreras eller om
det ir registrerat skall det kunna ogiltig-
forklaras

a) om det ir identiskt med ett dldre varu-
mirke och de varor eller tjinster som
varumirket har ansokts eller registrerats
fér dr identiska med de varor eller tjinster
for vilka det dldre varumirket ir skyddat,

b) om det pa grund av sin identitet eller lik-
het med det dldre varumirket och identi-
teten eller likheten mellan de varor eller
tjanster som ticks av varumirkena fore-
ligger en risk att allminheten férvixlar
dem, inbegripet risken for att varumirket
associeras med det ildre varumirket.”

23. ”Aldre varumirken” definieras i arti-
kel 4.2.
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24. Aruikel 4.3 fastslar f6ljande:

*Ett varumirke skall inte heller registreras
eller, om det ir registrerat, skall det kunna
ogiltigférklaras om det ir identiskt med, eller
liknar ett dldre gemenskapsvarumirke enligt
punkt 2, och det avses bli registrerat for eller
har registrerats for varor eller tjinster som
inte liknar dem fér vilka det dldre gemen-
skapsvarumirket ir registrerat, om det ildre
gemenskapsvarumirket ir kint i gemenska-
pen och anvindningen av det yngre varumir-
ket utan skilig anledning skulle dra otillbér-
lig fordel av eller vara till forfing for det
ildre gemenskapsvarumirkets sdrskiljnings-
férmaga eller renommé.”

25. Artikel 4.4 innchiller en liknande
bestimmelse avseende ett nationellt varu-
mirke (i motsats till gemenskapsvarumirket)
som ar kint 1 en medlemsstat, forutom att
medlemsstaterna ir berittigade att besluta
huruvida de antar en dylik bestimmelse.

26. Artikel 5 specificerar de rattigheter som
ar knutna till ett varumirke:

*1. Det registrerade varumirket ger inneha-
varen en ensamritt. Innehavaren har ritt att
forhindra tredje man, som inte har hans ull-
stind, att i niringsverksamhet anvinda

a) tecken som ir identiska med varumirket
med avseende pd de varor och tjinster
som ir identiska med dem fér vilka varu-
mirket dr registrerat,

b) tecken som pi grund av sin identitet eller
likhet med varumirket och identiteten
eller likheten hos de varor och tjanster
som ticks av varumirket och tecknet kan
leda till f6rvaxling hos allminheten, inbe-
gripet risken for association mellan teck-
net och varumirket.

2. En medlemsstat kan ocksd besluta att
innehavaren ir berittigad att férhindra tredje
man, som inte har hans tillstind att 1 sin
niringsverksamhet anvinda ett tecken som ir
identiskt med eller liknar varumirket med
avseende pd varor och tjanster av annan art
in dem fér vilka varumirket ar registrerat,
om detta ar kiant i den medlemsstaten och
om anvindningen av tecknet utan skilig
anledning drar otillbérlig fordel av eller ir
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till forfing fér varumirkets sirskiljningsfor-
maiga eller renommé.

5. Punkt 1—4 skall inte berora en medlems-
stats bestimmelser om skydd mot anvind-
ning av ett tecken f6r annat indamil in aut
sarskll]a varor eller tjinster, om anvind-
ningen av tecknet ifriga utan skilig anled-
ning drar otillbérlig f5rdel av eller ir dill for-
fang f6r varumirkets sirskiljningsformiga
eller renommé.”

27. Praktiskt taget identiska bestimmelser
som de 1 artiklarna 4.1 och 5.1 ingdr i ridets
férordning (EG) nr 40/94 av den 20 decem-
ber 1993 om gemenskapsvarumirken (nedan
kallad gemenskapsvarumirkesférordningen
eller enbart férordningen).¢ Syftet med
denna férordning ir att gora det mojligt att
ansoka om et enda “gemenskapsvaru-
mirke”, som giller inom hela gemenska-
pen.” Ansokningarna skall inlimnas ull
Gemenskapens varumirkesbyrd (nedan kal-
lad byran). 8

6 — EGT L 11, 1994, s. 1.
7 — Artikel 1.
8 — Byrin har vilscledande benimnts "Byri for harmoniscring av
cn inre marknaden (varumarkcn, monstcr och modcller)”
(Artikel 2 i f5rordningen), men beni G ka-
pens varumirkesbyri.
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28. Artikel 8 i forordningen fastslir f6ljande:

”1. Om innehavaren av ett aldre varumirke
motsitter sig detta skall det varumirke som
ansokan galler inte registreras:

a) om det ir identiskt med ett dldre varu-
mirke och ans6kan om registrering giller
varor eller tjinster som ir identiska med
de varor eller tjinster for vilka det ildre
varumirket ar skyddat,

b) om det pa grund av sin idenutet eller lik-
het med det dldre varumirket och identi-
teten eller likheten mellan de varor eller
tjanster som ticks av varumirkena fore-
ligger en risk att allminheten {&rvixlar
dem inom det territorium dir det ildre
varumirket ir skyddat. Sannolikheten for
forvixling inbegriper risken for associe-
ring med det ildre varumirket.

5. Dessutom vid invindningar frin inneha-
varen av ett dldre varumirke enligt punkt 2,
skall det varumirke som ansokan fér regist-
rering avser inte registreras om det ir iden-
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tiskt med eller liknar ett ildre varumirke och
det skall registreras for varor eller tjanster
som inte liknar dem for vilka det ildre varu-
mirket ir registrerat, om, nir det giller ett
ildre gemenskapsvarumirke, varumirket ir
vilkint 1 medlemsstaten 1 friga och anvind-
ningen av det varumirke som ansékan avser
utan skilig anledning skulle dra otillborlig
fordel av eller vara till forfing f6r det dldre
gemenskapsvarumirkets sarskiljningsfor-
mdga eller renommé.”

29. "Aldre varumirken” definieras 1 arti-
kel 8.2.

30. Arukel 52.1 fastslir att ett gemenskaps-
varumirke skall forklaras ogiltigt vid anso-
kan dll byrin eller pid grundval av ett mot-
krav i talan om varumirkesintring bland
annat "ndr det finns ett ildre varumirke som
anges i artikel 8.2 och villkoren som anges i

punkt 1 eller 5 i denna artikel ar uppfylida”.

Tidigare rittspraxis

31. Sisom jag konstaterat i min inledning
har domstolen tidigare, innan varumirkesdi-
rektivet tridde i kraft, behandlat frigan om
férvixling 1 varumirkesrittslig mening mot
bakgrund av artiklarna 30 och 36 i férdraget.
Atwt forvixlingsbara varumirken i princip
utgor en giltig grund fér att invinda mot
import av varor faststilldes fér forsta gingen
1 milet Terrapin mot Terranova ? och bekrif-
tades 1 malen Hag II 19, Renault mot Audi "
och Ideal Standard 2. I mélet Renault mot
Audi pipekade domstolen att varumirkesrit-
ten sarskilt har till syfte att skydda innehava-
ren av ett varumirke mot risk for férvaxling
som kan ha till f6ljd att tredje man drar otill-
borlig férdel av renommén av innehavarens
varor. Domstolen ansig att kriterierna for
faststillandet av huruvida det foreldg forvix-
lingsrisk var en del av de bestimmelser om
varumirkesskydd som ingick 1 den nationella
lagstiftningen och p4 vilka andra satsen 1 arti-
kel 36 var tllimplig vid ifrigavarande tid-
punkt, och att gemenskapsritten inte fastlade
strikta tolkningsmissiga kriterier for begrep-
pet férvixlingsrisk. Dessa férklaringar citera-
des senare i milet Ideal Standard dir dom-
stolen (i punkt 19) betonade att den andra

9 — Dom av den 22 juni 1976 i mil 119/75, Terrapin mot Ter-
ranova (Rec. 1976, s. 1039).

10 — Dom av den 10 oktober 1990 i mil C-10/89, Haag 11
{Ree. 1990, s. 1-3711).

11 — Dom av den 30 november 1993 i mil C-317/91, Dcutsche
Renault mot Audi (Ree. 1993, s. 1-6227).

12 — Dom av den 22 juni 1994 i mil C-9/93, IHT Internatio-
nalenHciztechnik mot Idcal Standard (Rec. 1994, 5. 1-2789).
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satsen 1 artikel 36 sirskilt forbjuder natio-
nella domstolar att bedéma likheten av varor
pé ett sitt som innebir godtycklig diskrimi-
nering eller dold restriktion av handeln mel-
lan medlemsstater. Aven om dessa mil avser
situationen som gillde innan varumirkesdi-
rektivet tridde 1 kraft, kan de, sisom jag
kommer att framfora senare, vara ull hjalp
vid bedémningen av detta mil.

32. Det har ocksd hinvisats till tidigare mail,
vari domstolen férklarat att ett varumirke ir
en ursprungsgaranti. SABEL och Forenade
kungariket iberopar dessa forklaringar ll
stod for sitt pastiende att varumirkesskyd-
det inte kan vara mera vidstrickt in vad som
ir nédvindigt f6r att skydda denna funktion.
Jag anser att detta argument ir relevant ull
viss del. Det stimmer att domstolen allmint
klargjort att den inte har haft for avsike ate
pé ett uttommande sitt definiera syftet med
varumirkesskydd. I tll exempel milet
Hoffman-La Roche mot Centrafarm 13 hin-
visade domstolen ull att ett varumirkes
grundliggande funktion #r att garantera mar-
kesvarans ursprungsidentitet. (Detta pipekas
1 tionde Svervagandet till direktivet, enligt
vilket funktionen av varumirkesskyddet
*framfor allt” dr att garantera att varumirket
anger ursprunget. '*) Sisom jag nimnt har
domstolen dven férklarat att ett varumirkes
*sirskilda féremil 1 synnerhet ir att varu-
mirkesinnehavaren skall garanteras ensam-
ritt att anvinda varumirket nir en vara fors
ut pid marknaden, och att han dirigenom
skall skyddas mot konkurrenter som wvill

13 — Dom av den 24 maj 1977 i mil 102/77, Hoffmann-La Roche
mot Centrafarm (Rec. 1977, 5. 1139).

14 — Sc punke 18 ovan. Den cngelska formuleringen av texten ir
mindre limplig in versionen i formuleringarna i 8vriga
sprakversioner.
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utnyttja varumirkets stillning och rykte
genom att silja varor som otillbérligen har
fSrsetts med detta”. 15 1 fallet Bristol Myers-
Squibb 16 har domstolen dirutéver, genom
att erkidnna att innchavaren av ett varumirke
ar berittigad att motsitta sig en omforpack-
ning som ir felaktig, av dilig kvalitet eller
osnygg och som kan skada innehavarens
renommé, uppenbart erkint att varumirkes-
ratten kan skydda andra intressen in enbart
ritten som garanterar att det inte fSreligger
nigon forvixling  betriffande  varans
ursprung. (Denna friga behandlas i mitt fér-
slag tll avgbrande 1 mélet Dior mot
Evora. 17) Den vikt domstolen i allminhet
fist vid forvaxling kan likvil vara av bety-
delse vid tolkningen av direktivet.

Tolkningsfrigan

33. Bundesgerichtshof anser att svarigheten i
detta mil ir huruvida endast det faktum att
allminheten associerar till tvd olika tecken
genom bilden av ett kattdjur pi spring, ar
tillrickligt for att godkinna en vigran att i
Tyskland med varumirket IE 540 894 skydda
identiska varor i klass 18 och varor 1 klass 25
som den federala patentdomstolen anser vara
liknande. Svérigheten uppkommer enligt

15 — Se cxempelvis domen i milet Hoffmann-La Roche mot
Centrafarm i punkt 13 ovan och domen av den 11 juli 1996
i mailet Bristol Mycrs-Squibb mot Paranova och Bayer
Akticngesellschaft, Bayer Denmark mot Paranova (de fore-
nadc milen C-427/93, C-429/93 och C-436/93, REG 1996,
5. 1-3457), domen i milet Eurim-Pharm Arzncimittel mot
Beicrshof, Bochringer Ingelhcim KG, Bochringer Ingctheim
A/S och Farmialita Carlo Erba (d¢ forcnade milen
C-71/94, C-72/94 och C-73/94, REG 1996, s. 1-3603), och
domen 1 mdl C-232/94, MPA Pharma mot Rhéne-Poulenc
Pharma (REG 1996, s. 1-3671).

16 — Sc ovan fotnot 15.

17 — Domen i milet C-337/95, Parfums Christian Dior SA och

Parfums Christian Dior BV mot Evora BV, forslag till avgo-
randc av den 29 april 1997.
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Bundesgerichtshof framfér allt dll f6ljd av
den tvetydiga terminologin 1 artikel 4.1b i
varumirkesdirektivet, enligt vilken risken for
forvaxling inbegriper risken fér att varumir-
ket associeras med det ildre varumirket.

34, Jag kommer siledes att férst behandla
den andra delen av Bundesgerichtshofs friga,
som giller det allminna problemet betrif-
fande tolkningen av artikel 4.1. b 1 varumir-
kesdirektivet, 1 den min den hinvisar till “en
risk for att allminheten férvixlar varumir-
kena, inbegripet risken foér att varumarket
associeras med det idldre varumirket”. Detta
gor det mojlige att svara pd den férsta delen
av frigan som i huvudsak giller huruvida
varumirken kan anses vara forvixlingsbara
av den anledningen att samma tanke kommer
till vttryck i tv3 figurativa varumirken (som
ocksi innehailler text).

Begreppet "association” i Beneluxlindernas
lagstiftning

35, For att man skall kunna forsti varfor
detta begrepp férorsakat problem, ir det
nédvindigt att man forstdr de olika sitt att
nirma sig varumirkesskydd som antagits av
Beneluxlinderna 3 ena sidan, och av de flesta
andra medlemsstaterna 4 andra sidan. Det
har allmint erkints att hinvisningarna i
direktivet till ”en risk for association” base-
rar sig pi Bencluxlindernas lagstiftning.
Enligt Beneluxlindernas enhetliga varumir-

keslag (nedan kallad Beneluxlagen) '8 kunde
en innehavare, 1 alla fall fore inférlivandet av
direktivet, forhindra anvindningen av ett
varumirke som var identiskt med eller lik-
nande innchavarens registrerade mirke for
samma eller liknande varor. 1° En likhet mel-
lan mirkena var siledes tillricklig. I motsats
till stdndpunkten som omfattades av andra
medlemsstater, krivde inte Beneluxlagen att
det foreligger forvixlingsrisk. Den hinvisade
inte heller uttryckligen till associationsris-
ken. Detta begrepp infordes av Beneluxdom-
stolen ir 1983 1 milet Union mot Union
Soleure 2°, Beneluxdomstolen ansdg att det
finns likhet mellan ett varumirke och ett
tecken nir det, med hansyn till sarprigeln 1
det enskilda fallet, bland annat varumirkets
sirskiljande f6rmdga, forhiller sig pd sd vis
att varumirket och tecknet betraktade var
for sig och i férhillande till varandra 1 ljud,
bild eller ord uppvisar en sidan likhet att
tecknet och varumirket kan associeras med
varandra. Beneluxdomstolen féljde inte gene-
raladvokatens forslag tll avgdrande, enligt
vilket det borde ha forelegat férvixling med
avseende pd varans ursprung.

36. Forvixling namns inte heller 1 Beneluxla-
gen, som inforlivar direktivet. Genom ett

18 — Bilaga tll Benclux varumirkeskonvention av den 19 mars
1962

19 — Artikel 13 a i Bencluxlagen.

20 — "Il y a ressemblance entre une marque et un signe lorsque,

compte tenu des particularités de 'espiee, notamment du
pouvoir distinctif de la marque, la marque ct le signe, con-
sidérés en soi ct dans leurs rapport mutucls, préscntent sur
le plan auditif, visuel ou conceptucl une similitude de
naturc 3 établir unc association entre Ic signe ct la marque.”
Domen i milct A 82/5 av den 20 maj 1983, Henri Jullien
BV mot Verschuere Norbert (iven kind som méilet Union/
Union Solcurc), Riuspraxis frin Bencluxdomstolen 1983,
s. 36.
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protokoll av den 2 december 1992 (som
tridde 1 kraft den 1 januari 1996) indrades
artikel 13 a 1 i Beneluxlagen silunda, att
ensamritten till ett varumirke berittigar dess
innehavare att motsitta sig all anvindning 1
niringsverksamhet av mirket eller etc lik-
nande tecken f6r varor som ticks av miarket
eller liknande varor, ifall det hos allminheten
foreligger en "risk for association” mellan
tecknet och mirket.

37. Klyftan mellan Beneluxlagen och lag-
stiftningen 1 de vriga medlemsstaterna har
trots allt kanske inte varit lika stor som det
verkar. Enligt Forenade kungarikets regering
ir det nimligen 1 praktiken en liten skillnad
mellan det i Beneluxlagen anvinda begreppet
association och de Svriga medlemsstaternas
forvixlingsbegrepp, eftersom det sistnimnda
ir foremal for en vidstrickt tolkning.

38. Det stimmer att begreppet forvixling 1
sidana medlemsstater som Tyskland och
Osterrike inte endast ticker en frvixling i
inskrinkt betydelse, det vill siga det felaktiga
antagandet att de ifrdgavarande varorna hir-
stammar frin samma foretag, utan dven en
forvixling 1 vidstrickt betydelse, det vill siga
det felaktiga antagandet att det {Sreligger ett
organisatoriskt eller ekonomiskt samband
mellan féretagen som marknadsfér de tvd
produkterna. Jag omfattar dock inte den
brittiska regeringens stindpunkt att det i
praktiken foreligger liten skillnad mellan det
varumirkesskydd som tilldelas av Beneluxla-
gen och det som tilldelas av lagstiftningen i
de 6vriga medlemsstaterna. En fSrvixling i
vidstrickt betydelse sisom definierad ovan
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omfattar en f6rvixling betriffande varornas
ursprung. Det verkar som om Beneluxlagen
gir lingre in varumirkeslagstiftningen 1 de
ovriga medlemsstaterna si till vida att den
skyddar varumirkesinnehavare mot anvind-
ningen av identiska eller liknande tecken
under omstindigheter dir konsumenterna
over huvud taget inte forvixlar varans
ursprung, och att den siledes bereder skydd
mot skada fororsakad av det som kallas for
degradering och forsvagning av varumirken.
Dessa begrepp iskidliggdrs vil 1 Benelux-
domstolens mil Claeryn och Klarein 21, var-
till den nederlindska, belgiska och luxem-
burgska regeringen har hinvisat. Enligt
artikel 13 a 1 andra stycket 1 Beneluxlagen 1
dess divarande lydelse, hade en varumirkes-
innehavare ritt att invinda mot all anvind-
ning av ett varumirke eller ett liknande
tecken som skedde i nidringsverksamhet och
utan godtagbar orsak, under omstindigheter
dir anvindningen var benigen att skada
varumirket. Mz3let gillde varumirkena
”Claeryn” for nederlandsk gin och ”Klarein”
for ett rengoringsmedel, vilka tydligen utta-
las lika pd nederlindska.

39. I det fallet ansig Beneluxdomstolen att
en av ett varumirkes fordelar ir dess for-
maga att stimulera kopviljan for det slags
varor som omfattas av varumirket och att
anvindningen av varumirket eller ett lik-
nande tecken for olika varor kan inverka
skadligt pd denna férmiga. Beneluxdomsto-
len ansdg att detta kunde intriffa i tvd olika

21 — Domen i milet A 74/1 av den 1 mars 1975, Rittspraxis frin
Bencluxdomstolen, s. 472.
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situationer: dels i den situationen att forsvag-
ningen av ett varumirkes sirskiljningsfor-
maga innebir att det inte lingre ar 1 stdnd att
vicka en omedelbar association till de varor
for vilka det registrerats eller anviinds (vilket
férmodligen dr det som avses med “férsvag-
ning” av varumirken), dels 1 den situationen
att de varor, for vilka det krinkande varu-
mirket anvinds, vidjar ull allminhetens
kinslor pa ett sidant sitt att varumirkets att-
raktionsférméga minskar (vilket férmodligen
ir det som avses med "degradering” av varu-
mirken). Eftersom det ansigs att likheten
mellan de tv mirkena kunde ge upphov till
att genomsnittskonsumenterna associerade
till ett rengdringsmedel medan de drack
"Claeryn” gin, ansdgs varumirket "Klarein”
gora intring 1 varumirket “Claeryn”, dven
om det ansigs att det inte forelig en risk for
att genomsnittskonsumenterna skulle tro att
dc hirstammade frin samma eller med varan-
dra forenade foretag. Jag kommer framdeles
att hinvisa till den typ av association som
inte inbegriper en forvixling vad betriffar
ursprunget som “association utan anknyt-
ning till ursprunget”. 22

40. Ett annat exempel ir milet gallande
varumirkena  Monopoly och  Ant-
Monopoly, som vid sammantridet 3beropa-
des av den belgiska regeringen. 2 I detta mal
tillit- Hoge Raad (Nederlindernas hégsta
domstol) innehavaren av varumirket Mono-
poly for det vilkinda spelet att invinda mot
anvindningen av tecknet Anti-Monopoly fér
ett spel som 1 avsiktlig motsats till Monopoly

22 — Detta ir ctt uteryck som anvines av domaren Laddie vid
English High Court i milct Wagamama Ltd mot City Cen-
tre Restaurants Ple m. fi,, 1995, E S. R. 713, sc ncdan.

23 — Edor mot General Mills Fun (Ned. Jur. 1978, 83).

var ett icke-kapitalistiskt spel. Detta mal har
anvints som ett exempel pd en situation dir
det inte forelig en risk f6r forvixling efter-
som det ena varumirket innebar motsatsen
till, ja till och med negerade det andra varu-
mirket — dven om det av den nederlindska
processen framgir att domstolen i verklighe-
ten ansdg att det pi grundval av ullginghgt
material stod klart, att en betydande del av
allminheten skulle komma att forvixla de tvi
varumirkena. 2¢

41. Det verkar siledes som om innehavaren
av ett varumirke enligt det beneluxiska
begreppet “association”, har ritt att invinda
mot tecken som "framkallar minnesbilden”
av hans varumirke, dven om det inte férelig-
ger en risk for att genomsnittskonsumenten
tror att varan, som bir det konkurrerande
tecknet, pd nigot sitt dr forknippad med
varumirkesinnehavaren.

Direktivets tillkomst

42. Beneluxlinderna har gjort gillande art
direktivets syfte var att infora deras begrepp
"association” 1 gemenskapens varumirkes-
ritt: detta argumenterade de fér under de
férhandlingar som féregick direktivets anta-
gande. De hinvisar till de férhandlingar som
ledde uill att direktivet antogs och baserar sig
pi ett uttalande som de pistir skulle ha
ingdct 1 ett icke offentliggjort ridsprotokoll,

24 — Sc W. R. Cornish, Intcllectual Property, tredje upplagan,
s. 622,
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enligt vilket “rddet och kommissionen pipe-
kar att “associationsrisk’ ir ett begrepp som
sarskilt utvecklats 1 Beneluxlindernas ritts-
praxis”. I en artikel som skrivits av tvd med-
lemmar av den i férhandlingarna deltagande
delegationen  frin  Beneluxlinderna 2
beskrivs de diskussioner som férdes betraf-
fande anvindningen av ordet *association”. 1
slutet av sin artikel skriver de f6ljande:

"Till en boérjan forsékte Nederlinderna
infora artikel 13 a 1 1 Beneluxlindernas varu-
mirkeslag 1 oforindrad lydelse sisom en
fakultativ bestimmelse. D3 detta inte lycka-
des, férekom f6rsdk att inféra begreppet
’associationsrisk’, sisom det utvecklats av
Beneluxdomstolen, som ett alternativt
begrepp till *forvixlingsrisk’. D3 inte heller
det senare alternativet vann anslutning,
accepterade Beneluxlinderna slutligen, med
hinsyn till den slutliga versionen av ingres-
sen och deklarationen 1 ridets protokoll, ...
och iven med hinsyn till de resultat som
uppnitts betriffande andra punkter, det slut-
liga kompromissférslag som framlagts av
andra stater betriffande artikel 3.1 b) i férsla-
get till direktivet: ...’risk att allminheten for-
vixlar, inbegripet risken fér association med

3

det ildre varumirker’.

43. Denna redogérelse for inforandet av
denna lydelse verkar &verensstimma med

25 — Fustner och Geuze, "Scope of Protection of the Trade Mark
in the Benelux Countrics and EEC-harmonization”, ECTA
Neawsletter, mars 1989, 215, citerad av Cornish, a. st., s. 620,
not 44,
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den férklaring som givits av den franska och
den brittiska regeringen i deras skriftliga ytt-
randen. Aven om man skulle ta férhandling-
arna och det uttalande som pistis skulle ha
ingdtt 1 ridets protokoll i beaktande, verkar
det som om den information som erhilles pa
detta sitt dven i bidsta fall dr tvetydig. Vad
betriffar det pistidda uttalandet, tror jag inte
att det gir att hinvisa till det; 26 men dess
innehill dr i vart fall ostridigt. Oenigheten
giller den exakta effekten av hinvisningen till
en associationsrisk 1 direktivet, och 1 detta
hinseende ar uttalandet till ingen nytta. Vad
forhandlingarna betriffar ir det utmirkande
att de dberopats infér denna domstol bide av
dem som foresprakat en vidstrickt tolkning
av begreppet association och av dem som
foresprikar en sniv tolkning. Jag drar den
slutsatsen att dessa omstindigheter inte ir till
nytta vid tolkningen av direktivet.

Direktivets lydelse

44. Svaret pi den andra delen av Bundesge-
richtshofs friga framgir klart av sjilva direk-
tivets bestimmelser utan att det ir nddvin-
digt att anlita andra killor till hjilp for
tolkningen. Bide artikel 4.1 b och artikel 5.1 b

26 — Sc dom av den 26 februari 1991 i mil C-292/89 Antonisscn
(Rec. 1991, s. 1-745), punkt 18, domen av den 13 februari
1996 i dc forenade milen C-197/94 och C-252/94, Bautiaa
och Société Frangaise Maritime (REG. 1996, s. 1-505),
punkt 51.
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anger att risken f6r férviaxling “inbegriper”
risken for association, och inte vice versa.
Det star darmed klart att dven om begreppet
association enligt Beneluxlindernas ritt kan
avse andra fall in direkt eller indirekt forvix-
ling, kan detta begrepp inte anses ha denna
betydelse i1 direktivet. Beneluxlinderna har
inte gjort gillande att association utan
anknytning till ursprunget ar detsamma som
forvixling, utan endast att sidan association
omfattas av direktivet. Det ir dock svirt att
forstd hur en association som inte omfattar
forvixling kan falla inom direktivets tillimp-
ningsomride nir direktivet kriver att en risk
for forvixling inbegriper risk for association.
Sasom domaren Laddie med all ritt konsta-
terat 1 milet Wagamama, som ir ett engelskt
mal betriffande samma friga, skulle det "inte
Sverensstimma med normalt sprikbruk att
sla fast att det mindre (det vill siga risken for
férvixling) inbegriper det storre (det vill siga
risken f6r association)”. 27

45. Ingressens lydelse pekar 3t samma hill. 1
det redan citerade tionde 6vervigandet 2
forklaras att férvaxlingsrisken utgdr “grund-
férutsittningen” for det skydd som féljer av
varumirket, vilket tycks innebira att associa-
tion dr en av flera faktorer som miste beak-
tas vid beddmningen av huruvida det férelig-
ger forvixling eller inte. Sisom dessutom
nimnts tidigare, avspeglar samma &vervi-
gande domstolens rittspraxis 1 och med att
det diri forklaras att syftet med det skydd
som f6ljer av ett varumirke ir att garantera

27 — 8. 723 (fotnot 22).
28 — Sc punkt 18 ovan.

att varumirket anger ursprunget. Inget annat
syfte har angivits. Hirav torde man rimligen
kunna dra slutsatsen att skyddet mot risken
for férvixling betriffande varans ursprung ar
nigot man kan ha nytta av vid tolkningen av
de bestimmelser som galler {6r mojligheten
att registrera varumirken.

46. Dirutover verkar det som om det endast
var Beneluxlinderna som, innan direktivet
antogs, hade godtagit begreppet association
utan anknytning tll ursprunget i sin varu-
mirkeslagstiftning. Ett inférande av detta
begrepp i direktivet skulle féljaktligen ha
utgjort ett stort steg. Domaren Laddie
understrok detta pi et bestimt sitt i fallet
Wagamama genom att pidpeka att det skulle
ha varit nédvindigt att en dylik indring hade
“formulerats klart och otvetydigt foér att
niringsidkare i hela Europeiska unionen
skulle ha kunnat inse aut lagstiftaren inrattat
ett nytt vidstrickt monopol”, eftersom en
dylik dndring skulle ha utvidgat de rattighe-
ter som foljer av varumirken och siledes
betydligt ha begrinsat konkurrensen mellan
niringsidkare. D3 flertalet av medlemssta-
terna inte tycks ha godtagit begreppet “asso-
ciation utan anknytning till ursprunget” och
d3 detta begrepp vore i strid med fri handel,
anser jag likvil, i avsaknad av en klar formu-
lering 1 detta hinseende, att man inte kan
anta att gemenskapslagstiftaren skulle ha
avsett att godta ett dylikt begrepp. Darutéver
skulle det ha utgjort en helomvindning frin
domstolens rittspraxis vad giller artiklarna
30 och 36 av fordraget som, sdsom vi kunnat
se, 1 huvudsak grundar sig p begreppet for-
vixling. Det skulle ha krivts en tydligare
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formulering ifall detta skulle ha varit malsitt-
ningen.

47. 1 motsats till vad som {oreslagits betyder
dock inte detta att uttrycket "inbegriper ris-
ken for association” skulle vara dverflodigt.
Sdsom vi sett ovan kan f6rvixling 1 varumir-
kesrittslig mening tolkas i vidstrickt eller
inskrinkt betydelse. Foljaktligen kan hinvis-
ningen till "association” helt enkelt betyda
att begreppet “association” inte enbart
begrinsar sig till association 1 den bemirkel-
sen att genomsnittskonsumenten misstar sig
och tar en vara fér en annan, utan iven
omfattar andra typer av association som
beskrivits 1 punkt 38 ovan.

48. Det har dven hivdats att andra bestim-
melser i direktivet under sirskilda omstin-
digheter skyddar varumirken, utan att det
foreligger ett krav pi forvixling, dven om
varorna inte ir likartade, och att man siledes
inte kan kriva att det skall foreligga en fér-
vixling 1 fall d4 varorna ir likartade. Detta
argument ir inte Svertygande, eftersom den
situation som omfattas av de andra bestim-
melserna ir tillrickligt annorlunda for at
forklara avsaknaden av ett uttryckligt krav
pi forvixling. Situationen som avses ir den
dir ett dldre varumirke "dr kint 1 medlems-
staten 1 friga?® och anvindningen av det
yngre varumirket utan skilig anledning

29 — Eller, bewriffande ett EG-varumirke, ir kint i gemenska-
pen: artikel 4.3

1-6208

skulle dra otillbérlig fordel av eller vara till
forfing for det ildre varumirkets sirskilj-
ningsférmiga eller renommé”: artikel 4.4 a.
Det har hivdats att om det inte krivs en for-
vixling i fall di varor inte ir likartade, kan
det a fortiori inte krivas i fall d4 varor ir lik-
artade. Denna stindpunkt ir oférenlig med
direktivets lydelse, som uttryckligen kriver
att likartade varor skall vara férvixlingsbara.
Dirutéver ir det klart att artikel 4.4. a helt
enkelt grundar sig pé ett annat kriterium in
forvixling, eftersom den kriver att det kan
pavisas att det yngre varumirket drar otill-
bérlig fordel eller ir till forfing for det ildre
varumirket, och att detta kriterium ar rele-
vant med avseende pid bestimmelsernas sir-
skilda syfte, som ir att skydda varumirken
med renommé. Man kan inte av den omstin-
digheten att direktivet inte hinvisar tll kra-
vet pd forvaxling 1 dessa fall dra slutsatsen —
1 strid med direktivets uttryckliga lydelse —
att direktivet inte kriver att mirken skall
vara férvixlingsbara i en helt annan situation,
nimligen di vanliga varumirken omfattar
liknande varor.

49. Det stimmer att artikel 4.4 a ir tillimplig
endast i fall di varorna ir olika. Aven om en
forvixling inte krivs 1 fall di varorna ir
olika, kan man dock inte dra den slutsatsen
att en forvixling inte ir nddvindig 1 fall di
varorna ir likartade enligt artikel 4.1 b.
Sdsom Foérenade kungariket understryker, ar
orsaken till ate artikel 4.4. a tillimpas endast
p3 varor som ir olika utan tvekan den, att
det, 1 en situation da vissa varor liknar varor
som ticks av ett varumirke med renommé,
ir svart att forestilla sig att det inte forelig-
ger nagon som helst risk fér férvixling. Ett
mojligt exempel som redan framférts ir
milet Anti-Monopoly: I det milet kunde
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innehavaren av  varumirket Monopoly
invinda mot anvindningen av tecknet Anti-
Monopoly, dven om det med hinsyn till den
avsiktliga kontrasten mellan varumirkena
inte forelig nigon férvixlingsrisk. Men dven
1 det faller foreldg det, sisom konstaterats
tidigare, faktorer som gjorde det méjligt att
anse att det foreldg en forvixlingsrisk.

Direktivets kontext

50. Aven om man skulle kunna anse att
direktivets lydelse inte pd ett Svertygande
sitt bekriftar min stindpunkt, enligt vilken
direktivet kriver att det foreligger forvixling
i alla de fall dir artikel 4.1 b ar ullimplig,
underbyggs denna stindpunkt aven av direk-
tivets syfte. Det skulle knappast kunna anses
vara férenligt med ett direktiv som antagits
pid grundval av artikel 100 i fordraget ate
vilja en tolkning som, genom att utvidga
rickvidden av skyddet av varumirken 1 med-
lemsstaterna, skulle ha en restriktiv inverkan
pi handeln mellan medlemsstater. Sdsom
kommissionen poingterat, ir syftet med de
direktiv som antagits pa grundval av arti-
kel 100 a att uppni de milsittningar som
fastslagits 1 artikel 7 a och framfor alle att
sikerstilla fri rorlighet f8r varor och tjinster
pi den inre marknaden. Direktivets forsta
évervigande erinrar om dessa malsittningar
genom att fastsld att “den lagstiftning om
varumirken som nu giller 1 medlemsstaterna
innehéller olikheter som kan komma att
hindra den fria rérligheten av varor och det
fria utbytet av tjinster” och att det "med tanke
pd den inre marknadens upprittande och
funktion ir nédvindigt att nirma medlems-
staternas lagar till varandra”. Kommissionen
drar, enligt min mening med all ritt, den
slutsatsen att dessa milsittningar strider mot
en vidstrickt tolkning av begreppet “risk for
férvaxling™, vilket skulle leda till obefogade

begrinsningar av den fria rorligheten for
varor och tjinster.

51. Dircktivet bor dirutdver tolkas silunda,
att det fastslir en gemensam norm p3 grund-
val av vilken varumirken frin olika med-
lemsstater kan existera samtidigt. Ifrigava-
rande norm bér dirfor inte sittas pd en
alltfér hog nivi. Direktivet skiljer sig kanske
1 denna bemirkelse frin andra harmonise-
ringsitgirder inom andra omriden, dir en
hég skyddsnivd kan vara énskvird pd grund
av allminintresset och dir det visentliga for
att sikerstalla fri handel endast ir att samma
regel tillimpas i samtliga medlemsstater. En
alltfor strikt tolkning av varumirkesdirekti-
vet skulle ha till foljd att avskilja de natio-
nella marknaderna. Direktivet kan inte, utan
en klar viljeférklaring 1 detta hinseende, tol-
kas pd si sitt att det infér den stringaste
norm bland dem som stir att finna 1 med-
lemsstaternas lagstiftning.

Direktivets sammanhang

52. Dirvid bor pipekas att gemenskapsvaru-
mirket numera har inférts 1 enlighet med
varumirkesférordningen 30, som, sisom jag

30 — Sc ovan fotnot 6.
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konstaterat ovan, innchiller bestimmelser
om forvixling av varumirken som ir prak-
tiskt taget identiska med dem som ingir 1
direktivet. Det ir utan tvekan rimligt att
direktivets bestimmelser skall tolkas pi
samma sitt som motsvarande bestimmelser 1
férordningen. Ett gemenskapsvarumirke gil-
ler inom hela gemenskapens omride, och en
konflikt med ett enda varumirke i en enda
medlemsstat ir siledes tillrickligt for att for-
hindra registreringen av ett sidant varu-
mirke. Det ir méjligt att motsitta sig regist-
reringen av ett varumirke pd grundval av
forekomsten av ett gemenskapsvarumirke,
ett varumirke som registrerats i en medlems-
stat, eller, under vissa omstindigheter, en
oregistrerad ritt som erkints 1 en medlems-
stat 31, Ett alltfor vidstrickt skydd av varu-
mirken, pd grundval av en risk for "forvix-
ling” med andra varumirken, skulle
foljaktligen innebira att det skulle vara
mycket svirt for flera varumirken att kunna
registreras pi gemenskapsnivi. For att syste-
met med gemenskapsvarumirket skall fung-
era effektivt och for att registreringsansok-
ningar inte systematiskt skall vara féremail
for en mingd invindningar, ir det nodvin-
digt att varumirken kan registreras utan att
det existerar en verklig och vederbérligen
bekriftad forvixlingsrisk.

53. Association nimns inte heller i de inter-
nationella konventioner som gemenskapen
och/eller medlemsstaterna ir anslutna wll.
Aven om direktivets sista Gvervigande
understryker att direktivets bestimmelser
“helt bdr overensstimma med bestimmel-

31 — Sc artikel 8.1 och 8.2 i férordningen.
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serna 1 Pariskonventionen” 32, hinvisar ifri-
gavarande konvention uttryckligen endast till
begreppet forvixling. Artikel 10. a 3.1 om
illojal konkurrens omfattar bland annat skyl-
digheten att forbjuda ”samtliga dtgirder som
ir av sidant slag att de kan istadkomma en
forvixling pd ndgot som helst sitt med ett
konkurrerande foretag, dess varor eller indu-
striella eller kommersiella aktiviteter”. 33
Artikel 6a om vilkinda varumirken fastslir
dirutdver, att unionsstaterna &tar sig att
“vigra registrera eller ogiltigforklara registre-
ringen och férbjuda anvindningen av ett
varumirke som ir en reproduktion, imitation
eller &versittning, eller kan dstadkomma f6r-
vixling med ett varumirke som den behériga
myndigheten 1 den stat dir varumirket
registrerats eller anvinds anser ir allmint
kint i frigavarande stat ... och som anvinds
for identiska eller liknande varor. Dessa
bestimmelser ir dven tillimpliga i det fall
den visentliga bestindsdelen av varumirket
utgdr en reproduktion av ett dylikt allmint
kint varumirke eller en imitation som kan
dstadkomma f6rvixling med ett dylike varu-
mirke”. 3¢

54. Artike] 16.1 i avtalet om handelsrelate-
rade aspekter av immateriella rittigheter

32 — Pariskonventionen  £5r  industriellt riusskydd av den
20 mars 1883, scnast dndrad i Stockholm den 14 juli, 1967.

33 — Artikel 6.1 fastslir dock att "férutsittningarna fér inlim-
nandet och registreringen av varumirken 1 samtliga unio-
nens linder bestims av den nationella lagen™ och artikel 6
quinguies b 1 fastslar att varumirken kan vigras registrering
cller opiltigforklaras, bland annat ifall dc "ar av sidant slag
att de kan krinka tredje mans rittigheter i det land dir
skydd sokes™. Artikel 5.1 i Madridavtalet om internationelt
registrering av varumirken (sc ovan fotnot 4) fastslir att cn
avtalsslutande part kan vigra att bevilja skydd enligt
bestimmclserna om internationell registrering endast pi
grundval av bestimmclscrna i Pariskonventionen.

34 — Enligt TRIPS-avtalet giller denna artikel i tillimpliga delar
for tyinster och, under sirskilda omstindighcter, for olika
varor och tjinster: artikel 16.2. respektive 16.3.
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(TRIPS) 35 foreskriver likaledes att "Innéha-
varen av ett registrerat varumirke har ensam-
ritt att forhindra tredje man frin atc utan
tillstind 1 niringsverksamhet anvinda iden-
tiska eller liknande varumirken for varor
eller tjinster som ir identiska eller liknande
som de varor for vilka varumirket registre-
rats, om denna anvindning skulle medfora en
risk for forvixling. Om ett identiskt varu-
mirke anvinds fér identiska varor eller tjins-
ter, skall risk for férvixling presumeras fore-
ligga ..”.% Det foreligger siledes ingen
oforenlighet mellan direktivet enligt mitt sdu
att tolka det och dessa internationella avtal.

55. Med hinsyn till direktivets lydelse, inda-
milet med detta och kontexten anser jag
foljaktligen att dven om risken fér associa-
tion med ett dldre varumirke ir en faktor
som bor beaktas, kan man inte invinda mot
en registrering av ett varumirke om det inte
visats att det foreligger en verklig och veder-
bérligen bekriftad risk fér férvixling vad
giller de ifrigavarande varornas eller tjins-
ternas ursprung.

56. Den andra delen av den av Bundesge-
richtshof hinskjutna frigan bor féljaktligen
besvaras si, att anvindningen av ordet “asso-

35 — EGT L 336, 1994, 5. 214,

36 — Anrtikel 15.2 1 TRIPS-avtalet fastslir diremot att dc stater
som ir anslutna till avtalet kan vigra registrering av et
varumirke pi andra grunder dn dem som anges 1 avtalet
(Arukel 15.1) under F’c’vruuﬁtming att de inte avviker frin
bestimmelserna i Pariskonventionen.

ciation” 1 artikel 4.1 b i varumirkesdirektivet
inte betyder att man kan invinda mot ¢n
registrering av ett varumirke endast pd den
grunden att tanken bakom varumirket och
ett annat varumirke ir densamma, och att
det dirvid finns risk foér att allminheten
associerar dessa tvd varumirken p3 si sitt, att
det ena varumirket endast framkallar min-
nesbilden av det andra varumirket, utan att
det for den skull finns risk fér att genom-
snittskonsumenten férvixlar dem.

57. Jag skall nu behandla den forsta delen av
tolkningsfrigan. Bundesgerichtshof 6nskar
klarligga huruvida det skall anses foreligga
en risk for forvixling redan di tvd varumir-
ken, av vilka det ena ir sammansatt av en
text och en figur och det andra endast av en
figur, och som anvinds eller registrerats fér
identiska och liknande varor, uttrycker
samma tanke (i detta fall ett kattdjur pid
spring). Bundesgerichtshof preciserar att det
registrerade varumirket inte ”"pi nigot sir-
skilt sdte ir kint hos allminheten”.

58. Sisom jag redan anfort, bor for det
forsta mirkas att direktivet forutsitter att det
foreligger en risk for att genomsnittskonsu-
menten vilseleds 1 friga om varans ursprung.
Huruvida det i detta fall finns en dylik risk
ir nirmast en friga om faktiska omstindig-
heter som bor avgoras av den nationella
domstolen. Bundesgerichtshofs friga ger lik-
vil upphov till tv4 rittsliga frigor.
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59. Foér det forsta har frigan sin utgings-
punkt i det férhillandet att det ena varumir-
ket bestir av ett ord och en figur, medan det
andra varumirket endast bestir av en figur.
Enligt Bundesgerichtshof hindrar detta inte i
sig att det foreligger en likhet mellan dessa
tvd varumirken i varumirkesrittslig mening,
eftersom det avgorande ar det helhetsintryck
som respektive varumirke férmedlar. Till-
limpningen av principen, enligt vilken man
bor beakta det helhetsintryck som varumir-
kena férmedlar, ser ut att vara allmin bland
medlemsstaterna; denna princip ir kanske 1
sig sjalvklar. Genom att utgd frin att det
visentliga kriteriet ir f8rvixlingsrisken, bor
Bundesgerichtshof ha ritt di den anser att
det viktiga dr det helhetsintryck varumarket
formedlar. Hirav foljer att en textbestindsdel
1 ett av tvd figurativa varumirken inte 1 sig ir
tillricklig f6r att utesluta att det foreligger en
férvixlingsrisk som féljer av likheten mellan
de bida varumirkena. Huruvida ett ord i ett
varumirke i ett enskilt fall ar tillrickligt for
att undvika férekomsten av en forvixlings-
risk som féljer av de tvd varumirkenas figu-
rativa bestindsdelar, ir framfér allt en friga
om faktiska omstindigheter som bér avgoras
av de nationella domstolarna.

60. For det andra énskar Bundesgerichtshof
klargéra huruvida férvixlingsrisken 1 princip
kan folja av det faktum att "de bida figu-
rerna Sverensstimmer till sitt begreppsinne-
hall (i detta fall ett kattdjur pa spring)”.

61. Om tvi figurativa mirken Gverensstim-
mer till sitt begreppsinnehill, kan det enligt

I-6212

min mening férekomma omstindigheter
under vilka allminheten trots allt kan fér-
vixla mirkena, dven om det registrerade
varumirket inte ir vilkint och iven om
dessa tvd figurer avtecknats si olika som
mdjligt. Ett varumirke kan till exempel bestd
av en ovanlig pdhittad figur eller av en ovan-
lig kombination av naturmotiv, sisom till
exempel en puma som spelar violin respek-
tive en puma som avbildats med en orm eller
en figel. Jag anser att det inte ir oskiligt at
dylika mirken, oberoende av hur olika mir-
kena avbildats, kan beviljas skydd av varu-
mirkesritten mot reproduktioner av deras
begreppsinnehill.

62. Man kan anse att de fall dir tvd mirken
endast till sitt begreppsinnehill skiljer sig
frin varandra, bér lyda under medlemsstater-
nas lagstiftning om otillbérlig konkurrens.
Jag anser diremot att det inte fdreligger
nigon som helst orsak att tolka direktiver pd
si satt att det utesluter konceptuell likhet
frin rickvidden av varumirkesskyddet. Det
enda direktivet kriver dr att det foreligger en
férvixlingsrisk till foljd av en likhet mellan
mirkena. Direktivet strivar inte ull att
uttdmmande begrinsa de fall dir en forvix-
ling kan férekomma. Dirutdver verkar det
som om varumirkesskydd fér konceptuell
likhet mellan varumirken inte ir ovanligt
bland medlemsstaterna. Diremot anser jag
att det verkar vara svirt att kunna faststilla
att det foreligger en risk for forvixling pi
grundval av endast konceptuell likhet under
omstindigheter dir det ildre mirket inte
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ar allmint kint, sirskilt ifall figuren, sisom
1 detta fall, inte ir sirskilt originell eller
ovanlig.

63. Som svar pi den forsta delen av frigan
drar jag foljaktligen slutsatsen, att férvix-

Forslag till avgorande

lingsrisken kan grundas pd det forhillandet
att tvd varumirken Sverensstimmer tll sitt
begreppsinnehill, under forutsittning att det
har visats att det foreligger en verklig och
vederborligen bekriftad risk for férvixling
vad giller de ifrigavarande varornas eller
yjansternas ursprung.

64. Jag anser féljaktligen att den av Bundesgerichtshof hinskjutna frigan skall

besvaras enligt foljande.

1) Artikel 4.1. b 1 ridets férsta direktiv av den 21 december 1988 om tillnirm-
ningen av medlemsstaternas varumirkeslagar skall tolkas s3, att dven om risken
for associering med det idldre varumirket ir en omstindighet som méste beak-
tas, kan registrering av ett mirke endast hindras om det visas att det foreligger
en verklig och vederborligen bekriftad risk for forvixling vad giller de ifriga-
varande varornas eller tjansternas ursprung.

2) Registreringen av ett varumarke kan inte hindras enbart p3 den grunden att det
finns en risk att allmianheten associerar de tvd varumirkena pd grund av att
tanken bakom dem ir densamma i det avseendet att det ena framkallar min-
nesbilden av det andra utan att det foreligger en sidan risk f6r forvixling som

beskrivits ovan.

3) Nir det foreligger en likhet mellan tvad figurativa varumirken varav det ena
innehéller en text, ar inte textbestindsdelen i sig tillricklig for att utesluta ate
det finns en sddan risk f6r f6rvixling som beskrivits ovan.

4) Registrering av ett varumirke kan hindras pa grund av att tanken bakom bild-
bestindsdelarna medfor att de tvd varumirkena liknar varandra, under férut-
sattning att det har visats att det dr faststillt att det foreligger en sddan risk for

foérvixling som beskrivits ovan.
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