MARCA MODE

DOMSTOLENS DOM (sjdtte avdelningen)
den 22 juni 2000 *

I mal C-425/98,

angdende en begiran enligt artikel 177 i EG-férdraget (nu artikel 234 EG), fran
Hoge Raad der Nederlanden (Nederlinderna), att domstolen skall meddela ett
férhandsavgérande i det vid den nationella domstolen anhéingiga mélet mellan

Marca Mode CV

och

Adidas AG,
Adidas Benelux BV,

angdende tolkningen av artikel 5.1 b i radets forsta direktiv 89/104/EEG av den
21 december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar
(EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgava, omrade 13, volym 17, s. 178),

meddelar

* Rittegdngssprdk: nederlindska.
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DOM AV DEN 22.6,2000 — MAL C-425/98

DOMSTOLEN (sjitte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden J.C. Moitinho de Almeida samt domarna
C. Gulmann (referent), J.-P. Puissochet, G. Hirsch och FE Macken,

generaladvokat: EG. Jacobs,

justitiesekreterare: bitridande justitiesekreteraren H. von Holstein,
med beaktande av de skriftliga yttranden som har inkommit fran:

— Marca Mode CV, genom advokaterna O.W. Brouwer, D.W.E Verkade och
D.]J.G. Visser, Amsterdam, samt advokaten P. Wytinck, Bryssel,

— Adidas AG och Adidas Benelux BV, genom advokaten C. Gielen, Amster-
dam,

— Nederlindernas regering, genom M.A. Fierstra, chef for utrikesministeriets
avdelning for europarittsliga fragor, i egenskap av ombud, .

— Forenade kungarikets regering, genom M. Ewing, Treasury Solicitor’s
Department, i egenskap av ombud,

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom K. Banks och P. van Nuf-
fel, rittstjinsten, badda i egenskap av ombud,

med hinsyn till férhandlingsrapporten,
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efter att muntliga yttranden har avgivits vid férhandlingen den 24 november
1999 av: Marca Mode CV, foretrdtt av advokaterna D.J.G. Visser och
C.R.A. Swaak, Amsterdam, Adidas AG och Adidas Benelux BV, foretridda av
advokaten S.A. Klos, Amsterdam, samt kommissionen, féretridd av
H.M.H. Speyart, rittstjdnsten, i egenskap av ombud,

och efter att den 27 januari 2000 ha hort generaladvokatens forslag till
avgorande,

foljande

Dom

Hoge Raad der Nederlanden har genom beslut av den 6 november 1998, som
inkom till domstolens kansli den 26 november 1998, i enlighet med artikel 177 i
EG-fordraget (nu artikel 234 EG) stillt en fraga om tolkningen av artikel 5.1 b i
ridets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnirmningen
av medlemsstaternas varumirkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1, svensk specialut-
gava, omrade 13, volym 17, s. 178, nedan kallat direktivet).

Fragan har uppkommit i en tvist mellan Marca Mode CV (nedan kallat
Marca Mode), Amsterdam (Nederldnderna), & ena sidan, och Adidas AG,
Herzogenaurach (Tyskland), samt Adidas Benelux BV, Etten-Leur (Nederldn-
derna), & andra sidan, med anledning av ett figurmirke som Adidas AG har
registrerat hos Benelux varumirkesmyndighet. Adidas AG har beviljat Adidas
Benelux BV exklusiv licens att anvinda detta varumirke i Benelux.
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Tillampliga bestimmelser

I artikel 5.1 b i direktivet foreskrivs foljande avseende de rittigheter som ar
knutna till ett varumérke:

*Det registrerade varumirket ger innehavaren en ensamritt. Innehavaren har ritt
att forhindra tredje man, som inte har hans tillstdnd, att i niringsverksamhet
anvinda

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

I de flesta sprakversioner av direktivet anvinds i denna bestimmelse begreppet
“risk™ eller ”fara” for férvixling och for association. I den nederlindska och den
svenska versionen anvinds begrepp som avser méjlighet att forvixla [”kan leda
till forvixling”] och mojlighet att associera, medan i den engelska versionen
anvinds uttrycket “sannolikhet” [*likelihood”] for forvixling och for associa-
tion.
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I artikel 5.2 i direktivet foreskrivs foljande:

”En medlemsstat kan ocksa besluta att innehavaren skall ha ritt att férhindra
tredje man, som inte har hans tillstdnd, fran att i niringsverksamhet anvinda ett
tecken som #r identiskt med eller liknar varumirket med avseende pa varor och
tjinster av annan art 4n dem f6r vilka varumirket dr registrerat, om detta ir kiint
i den medlemsstaten och om anvindningen av tecknet utan skiilig anledning drar
otillborlig fordel av eller 4r till forfang for varumirkets sarskiljningsférmaga eller
renomme.”

I artikel 13 A.1 b i Beneluxlindernas enhetliga varumérkeslag, som syftar till att
inforliva artikel 5.1 b i direktivet med lagstiftningen i Benelux, foreskrivs
foljande:

"Utan att det paverkar en eventuell tillimpning av gemensamma regler om
skadestidndsansvar, ger ensamritt till ett varumérke innehavaren mojlighet att

b) forhindra all anvindning i nidringsverksamhet av ett varumirke eller ett
liknande tecken med avseende pa varor av den art for vilka varumirket dr
registrerat eller liknande varor nir det finns en risk for att allménheten
associerar tecknet med varumirket.”
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Tvisten i malet vid den nationella domstolen

Adidas AG har hos Benelux varumirkesmyndighet registrerat ett figurméarke som
bestdr av tre parallella streck. Figurmirket omfattar sirskilt sportklider och
sportartiklar.

Marca Mode har i sin affir i Breda (Nederlinderna) salufért en kollektion
sportklider. Vissa klidesplagg ur denna kollektion var pa sidorna férsedda med
tva lingsgiende parallella streck. Dessa kliddesplagg var vita med svarta streck
eller svarta med vita streck.

Marca Mode har dven salufért en T-tréja i firgerna vitt och orange med tre
parallella svarta streck mitt pd framsidan som ldper vertikalt, kantade med ett
smalt vitt streck, och med en medaljong pd framsidan pé vilken en katt ir
avbildad och p3 vilken ordet TIM ér skrivet.

Adidas AG och Adidas Benelux BV (nedan gemensamt kallade Adidas) stimde
Marca Mode den 26 juni 1996 och ingav en ans6kan om interimistiska atgirder
till ordféranden for Rechtbank te Breda. Adidas gjorde gillande att Marca Mode
inkriktade pd Adidas figurmirke i form av tre streck och yrkade att bolaget
skulle forbjudas att fortsitta anvinda tecknen i form av tre eller tva streck i
Benelux.

Ordféranden for Rechtbank te Breda biféll ansokan med avseende pad sju
klidesplagg och T-tréjan pa vilken ordet TIM ir skrivet.
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Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch faststillde beslutet.

Marca Mode fullfsljde talan mot Gerechtshofs dom till Hoge Raad der
Nederlanden.

Vid Hoge Raad har Marca Mode sirskilt gjort gillande att Gerechtshof
tillimpade artikel 13 A.1 b i den enhetliga Benelux-lagen om varumirken pa
ett felaktigt sitt, genom att den grundade sitt beslut enbart pa konstaterandet att
det forelag en risk for att allménheten associerar de omtvistade tecknen med det
registrerade varumérket. Marca Mode har dberopat domstolens dom av
den 11 november 1997 i mal C-251/95, SABEL (REG 1997, s. I-6191) och gjort
gillande att Gerechtshof till stéd for sitt beslut borde ha konstaterat att det
forelag en risk for forvixling, i enlighet med artikel 5.1 b i direktivet.

Hoge Raad anser att det mot bakgrund av domen i det ovannimnda maélet
SABEL, och siirskilt punkterna 18, 22 och 24 i denna dom, skulle kunna vara
berittigat att anse att det r tillrdckligt att det foreligger risk for association for
att motivera ett forbud mot att anvinda de omtvistade tecknen, om sirskilda
omstéindigheter, sisom att varumirket har en speciell sirskiljningsférmaga,
antingen 1 sig eller pd grund av att varumirket dr kédnt hos allménheten, medfsr
att risken for férvixling inte kan uteslutas.

Enligt Hoge Raad skulle en sddan tolkning gora det mojligt att foérena
artikel 5.1 b och 5.2 i direktivet vad giller kiinda varumirken. Enligt artikel 5.2
fir medlemsstaterna ge kidnda varumirken ett skydd som omfattar varor och
tjinster av annan art “om anvdndningen av tecknet utan skilig anledning drar
otillborlig fordel av eller ér till forfang for varumérkets sdrskiljningsférméga eller
renommé”. Den foreslagna tolkningen av artikel 5.1 b i direktivet skulle dven ge
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kinda varumirken ett skydd mot att anvéndningen av tecknet p3 identiska eller
liknande varor eller tjdnster drar otillborlig fordel av eller ér till forfang for
varumérkenas speciella sirskiljningsférméaga.

Hoge Raad har dragit slutsatsen att, om Gerechtshofs tolkning av domen i det
ovannimnda mélet SABEL ir korrekt, dess dom inte skall upphivas pa den grund
som Marca Mode har dberopat. Den har framhallit att det i denna dom fastslogs
inte bara att det fanns en méjlighet fér association mellan Marca Modes tecken
och Adidas varumirken utan dven att Adidas varumirke r kint. Enligt Hoge
Raad kan det med hinsyn till sistnimnda omstindighet inte uteslutas att
mojligheten att associera kan leda till forvixling. Under dessa omstindigheter
kan de faktiska omstindigheter som fastslagits motivera att Adidas ansskan om

forbud skall bifallas.

Mot denna bakgrund beslutade Hoge Raad der Nederlanden att forklara malet
vilande och att hinskjuta féljande tolkningsfraga till domstolen:

”Om

a) ett varumirke har en speciell sirskiljningsférmdga, antingen i sig eller pa
grund av att varumirket dr kint hos allminheten, och

b) tredje man utan varumirkesinnehavarens samtycke, i niringsverksamhet och
med avseende pd varor eller tjinster som 4r identiska med eller liknar de
varor eller tjanster for vilka varumirket registrerats, anvinder ett tecken som
paminner om varumirket i sidan omfattning att det kan leda till att tecknet
associeras med varumirket,

1-4888



19

20

21

MARCA MODE

skall artikel 5.1 b i direktiv 89/104/EEG da tolkas si, att varumirkesinnehava-
rens ensamritt ger honom befogenhet att férhindra tredje man att anvinda
tecknet, om varumarkets sirskiljningsférmaga 4r sidan att det inte kan uteslutas
att associationen kan leda till férviaxling?”

Hoge Raad har i samma beslut dven understillt Beneluxdomstolen flera
tolkningsfragor. Enligt uppgifter frdn Marca Mode beslutade Beneluxdomstolen
den 18 januari 1999 att skjuta upp provningen av dessa fragor till dess EG-
domstolen avgjort férevarande mal.

Tolkningsfragan

Adidas har begirt att domstolen skall uttala sig om tolkningen av artikel 5.2 i
direktivet.

Inom ramen for f6rdelningen av behorigheten mellan de nationella domstolarna
och EG-domstolen enligt artikel 177 i fordraget 4r enlige fast rittspraxis den
nationella domstolen — som ensam har en direkt kinnedom om de faktiska
omstdndigheterna i malet och om de argument som férts fram av parterna och
som har ansvaret for det rittsliga avgérandet — bist limpad att, med full
kinnedom om saken, bedéma relevansen av de rittsfragor som uppkommit i den
tvist som anhingiggjorts vid den och om ett férhandsavgérande dr nodvindigt f6r
att doma i saken. EG-domstolen fir emellertid, om fragorna eventuellt &r
felaktigt formulerade, ur samtliga uppgifter som den nationella domstolen
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tillhandahallit och sirskilt ur skilen i beslutet om hinskjutande, himta de
gemenskapsrittsliga uppgifter som det med hinsyn till tvisteforemdlet ar
nodvindigt att tolka (se sirskilt dom av den 29 november 1978 i mal 83/78,
Pigs Marketing Board, REG 1978, s. 2347, punkterna 25 och 26; svensk
specialutgdva, volym 4, s. 243).

I forevarande mal framgar det av beslutet om hinskjutande att Hoge Raads fraga
enbart avser tolkningen av artikel 5.1 b i direktivet och att det avgorande for
tvistens [osning 4r huruvida det var berittigat av Gerechtshof att anse att villkoret
i denna gemenskapsbestimmelse var uppfyllt, nimligen att anvindningen av
tecknet skall kunna ”leda till férvixling..., inbegripet risken for association
mellan tecknet och varumirket™.

Det framgar inte av beslutet om hinskjutande att Adidas under forfarandet vid
den nationella domstolen har hivdat att anvindningen av de omtvistade tecknen
utan skilig anledning drog otillbérlig fordel av eller var till forfing for Adidas
registrerade figurmarkes sirskiljningsformdga eller renommé, vilket ér ett villkor
for att bestimmelsen som inforlivar artikel 5.2 i direktivet med nationell ritt
eventuellt skall kunna tillimpas. Hoge Raad 4syftar sistnimnda artikel, inte pa
grund av att tvisten faktiskt avser det sdrskilda intrdng i varumirket som
foreskrivs i artikeln, utan for att hivda att den tolkning av artikel 5.1 b i
direktivet som rekommenderas i beslutet om hinskjutande skulle sikerstilla viss
overensstimmelse mellan de situationer som regleras i de bigge bestimmelserna. -

Domstolen anser dirfor att det saknas skil att prova frigan om tolkningen av
artikel 5.2 i direktivet for att ge den nationella domstolen ett anvindbart svar.

Vad giller Hoge Raads friga skall det pdpekas att artikel 5.1 b i direktivet ger
innehavaren av ett varumirke ritt att under vissa villkor férhindra tredje man att
anvinda tecken som kan leda till férvixling hos allminheten, inbegripet risken
for association mellan tecknet och varumirket.
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Lartikel 4.1 b i direktivet anvinds uttryck som i stort sett ir identiska fér att ange
grunderna for att ett varumirke inte skall registreras eller, om det 4r registrerat,
skall kunna ogiltigférklaras.

Artikel 4.1 b i direktivet har redan tolkats av domstolen, sdrskilt i det
ovannimnda malet SABEL.

Denna tolkning skall décfor dven gilla artikel 5.1 b i direktivet.

Enligt Hoge Raad utesluter inte domstolens rittspraxis att det kan presumeras
foreligga en risk for férvixling mellan varumirket och tecknet om varumirket
har en speciell sdrskiljningsformdga, sdrskilt pd grund av att det ér ként, och om
det tecken som tredje man anvinder med avseende pa identiska eller liknande
varor pdminner om varumérket i sidan omfattning att det kan leda till risk for att
tecknet associeras med varumirket.

Hoge Raads fraga avser huruvida artikel 5.1 b i direktivet skall tolkas som att
innehavaren av ett varumirke under sddana omstéindigheter kan forhindra tredje
man att anviinda tecknet nidr varumirkets sdrskiljningsférmaga ér sddan att det
inte kan uteslutas att allmédnhetens association mellan tecknet och varumérket
kan leda till forvixling.

Med hinvisning till domen i det ovanndmnda mélet SABEL har Marca Mode,
den nederlindska regeringen och Forenade kungarikets regering samt kommis-
sionen gjort gillande att skyddet enligt artikel 5.1 b i direktivet, liksom skyddet

_enligt artikel 4.1 b i direktivet, alltid krdver konkret bevisning pd att det

foreligger risk for forvixling. De anser att det, dven vad giller kinda
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varumirken, inte 4r tillrickligt att en risk for forvixling inte kan uteslutas bara
dirfor att det foreligger en risk for association. :

Adidas har, sirskilt med stéd av punkt 24 i domen i det ovannimnda malet
SABEL, tvirtom pastitt att risken for association ir tillricklig for att ett férbud
mot att anviinda tecknet skall vara berittigat, vad giller kinda varuméirken, nir
en risk for forvixling inte kan uteslutas. Med andra ord medfor risken for
association vad giller sidana varumirken att det skall antas foreligga en risk for
forvixling.

Domstolen anser att det-omgdende skall fastslds att det inte kan presumeras
foreligga en risk for férvixling, inte ens under de sirskilda omstéindigheter som
Hoge Raad har angett i beslutet om hinskjutande.

Artikel 5.1 b i direktivet kan endast tillimpas om det pd grund av overens-
stimmelsen eller likheten mellan de varumirken och de varor eller tjinster som
ticks av varumirkena “kan leda till férvixling hos allménheten, inbegripet risken
for association mellan tecknet och varumirket”. Av denna avfattning framgar att
begreppet risk for association inte #r ett alternativ till begreppet risk for
forvixling utan syftar till att precisera dess rickvidd. Ordalydelsen i denna
bestimmelse utesluter siledes i sig att den skulle kunna tillimpas om det inte
foreligger en risk for forvixling hos allminheten (se vad giller artikel 4.1 b i
direktivet domen i det ovannimnda malet SABEL, punkt 18). Skyddet for ett
registrerat varumirke 4r enligt artikel 5.1 b i direktivet siledes avhingigt
forekomsten av en risk for férvixling (se vad giller artikel 4.1 b i direktivet dom
av den 29 september 1998 i mal C-39/97, Canon, REG 1998, s. 1-5507,
punkt 18).

Denna tolkning vinner likasé stod av det tionde dvervigandet i direktivet, enligt
vilket ”[g]rundférutsiteningen for skyddet 4r att det finns en risk for forvixling”
(domen i det ovannimnda malet SABEL, punkt 19).
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Denna tolkning motsigs inte av artikel 5.2 i direktivet, varigenom det har inférts
ett skydd for kinda varumirken som inte kriver att det foreligger en risk for
férvixling. Bestimmelsen 4r nidmligen tillimplig i situationer dir det sdrskilda
villkoret for skydd 4r att anvindningen av det omtvistade tecknet utan skilig
anledning drar otillbérlig fordel av eller dr till férfdng for varumirkets
sdrskiljningsformaga eller renommé.

Adidas kan inte med framging aberopa punkt 24 i domen i det ovannimnda
malet SABEL.

I denna punkt pdpekade domstolen att ju stérre det dldre varumirkets sirskilj-
ningsférmadga visar sig vara desto storre dr risken for forvixling, och det kan
foljaktligen inte uteslutas att den konceptuella likheten, pd grund av att de tvd
varumirkena anvénder figurer som 6verensstimmer till sitt begreppsinnehall,
skulle kunna leda till en risk for forvixling i ett fall dir det dldre varumérket har
en speciell sirskiljningsférmdga, antingen i sig eller pd grund av att varumirket 4r
kint hos allminheten.

Domstolen har saledes framhallit att det dldre varumirkets speciella sirskilj-
ningsférmdga kan 6ka risken for forvixling och att en konceptuell likhet mellan
varumirket och tecknet kan bidra till att en sidan risk uppstar. Den negativa
formuleringen “det kan foljaktligen inte uteslutas”, som anvinds i punkt 24 i
domen i det ovannimnda malet SABEL, understryker endast att en risk kan
uppstd om de tvd bedémda faktorerna sammanfaller. Formuleringen medfér inte
nagon presumtion for risk for férvixling pa grund av att det féreligger en risk for
association i strikt bemérkelse. Genom detta uttryck har domstolen underforstatt
hénvisat till den bevisvdrdering som den nationella domstolen skall géra i varje
mal. Domstolen har inte befriat den nationella domstolen frin kravet att konkret
faststilla att det foreligger en risk for forvixling, vilket skall styrkas.
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I det avseendet skall det erinras om att det skall goras en helhetsbedémning av
risken for forvixling, med hinsyn till samtliga relevanta fakta i det enskilda fallet
(domen i det ovannimnda méilet SABEL, punkt 22). Kravet att det skall goras en
helhetsbedomning tyder pd att det féreligger ett visst samspel mellan de faktorer
som beaktas (domen i det ovannimnda méilet Canon, punkt 17). Exempelvis kan
det konstateras en risk fér férvixling, trots att det foreligger en ldgre grad av
likhet mellan de varor eller tjinster som varumirkena ticker, om varumirkena i
hog grad liknar varandra och det dldre varumirket har en hog sirskiljnings-
formaga, sdrskilt om det 4r mycket kint (domen i det ovannidmnda maélet Canon,
punkt 19). -

Om det har styrkts att ett varumirke 4r kint utgor det sdledes en omstdndighet
som kan ha en given betydelse tillsammans med andra omstindigheter. T det
avseendet skall det noteras att varumirken som har hog sirskiljningsférmaga, i
synnerhet pid grund av de ir kinda, &tnjuter ett mera omfattande skydd én
varumirken med ligre sirskiljningsformaga (domen i det ovannimnda malet
Canon, punkt 18). Att ett varumirke dr kint medfér dock inte att det kan
presumeras foreligga en risk for forvixling endast pa grund av att det foreligger
en risk for association i strikt bemarkelse.

Foljaktligen skall domstolen besvara tolkningsfrdgan enligt f6ljande:
Om

— ett varumirke har en speciell sirskiljningsférmaga, antingen i sig eller pa
grund av att varumirket 4r kint hos allminheten, och

— tredje man utan varumirkesinnehavarens samtycke, i niringsverksamhet och
med avseende pa varor eller tjinster som &r identiska med eller liknar de
varor eller tjinster for vilka varumairket registrerats, anvinder ett tecken som
piminner om varumirket i sidan omfattning att det kan leda till att tecknet
associeras med varumdrket,
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skall artikel 5.1 b i direktiv 89/104 inte tolkas si, att varumirkesinnehavarens
ensamritt ger honom befogenhet att férhindra tredje man att anvinda tecknet,
om varumirkets sdrskiljningsférmaga 4r sadan att det inte kan uteslutas att
associationen kan leda till forvixling.

Rittegangskostnader

De kostnader som har férorsakats den nederlindska regeringen och Férenade
kungarikets regering samt kommissionen, vilka har inkommit med yttranden till
domstolen, dr inte ersdttningsgilla. Eftersom forfarandet i forhdllande till
parterna i malet vid den nationella domstolen utgér ett led i beredningen av
samma mdl, ankommer det pa den nationella domstolen att besluta om
rittegangskostnaderna.

P4 dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN (sjitte avdelningen)

— angédende den friga som genom beslut av den 6 november 1998 har stillts av
Hoge Raad der Nederlanden — féljande dom:

Om

— ett varumirke har en speciell sirskiljningsférmaga, antingen 1 sig eller pa
grund av att varumirket dr kint hos allménheten, och
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— tredje man utan varumirkesinnehavarens samtycke, i niringsverksamhet och
med avseende pa varor eller tjanster som ar identiska med eller liknar de
varor eller tjdnster for vilka varumirket registrerats, anvinder ett tecken som
paminner om varumirket i sidan omfattning att det kan leda till att tecknet
associeras med varumirket, '

skall artikel 5.1 b i rddets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988
om tillndrmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar inte tolkas sa, att
varumirkesinnehavarens ensamritt ger honom befogenhet att férhindra tredje
man att anvinda tecknet, om varumirkets sirskiljningsformaga dr sadan att det
inte kan uteslutas att associationen kan leda till forvixling.

Moitinho de Almeida Gulmann Puissochet

Hirsch » Macken
Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 22 juni 2000.

R. Grass J.C. Moitinho de Almeida
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