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FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT
JACOBS

foredraget den 10 juli 20031

1. I forevarande mal har Hoge Raad der
Nederlanden (Nederlindernas hogsta dom-
stol) stillt ett antal frigor angiende tolk-
ningen av artikel 5.1 och 5.2 i varumarkes-
direktivet. 2

2. Fragestdllningen giller sdrskilt
artikel 5.2, enligt vilken medlemsstaterna
kan erbjuda innehavaren av ett kint varu-
mirke skydd mot att tredje man anvinder
ett liknande varumirke om anvindningen
“drar otillbérlig fordel av eller dr till
forfang for varumirkets sirskiljningsfor-
méga eller renommé”,

Varumirkesdirektivet

3.1 artikel 5 i direktivet foreskrivs i har
relevanta delar féljande:

1 — Originalsprak: engelska.

2 — Rédets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december
1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumirke-
slagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgiva, omrade
13, volym 17, 5. 178).
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”1. Det registrerade varumirket ger inne-
havaren en ensamritt. Innehavaren har ritt
att forhindra tredje man, som inte har hans
tillstind, att i niringsverksamhet anvinda

a) tecken som ir identiska med varumir-
ket med avseende pid de varor och
tjdnster som ir identiska med dem f6r
vilka varumairket dr registrerat,

b) tecken som péd grund av sin identitet
eller likhet med varumirket och iden-
titeten eller likheten hos de varor och
tjdnster som ticks av varumirket och
tecknet kan leda till forvixling hos
allminheten, inbegripet risken fér asso-
ciation mellan tecknet och varumirket.

2. En medlemsstat kan ocksd besluta att
innehavaren skall ha ritt att férhindra
tredje man, som inte har hans tillstdnd,
frdn att i niringsverksamhet anvinda ett
tecken som ir identiskt med eller liknar
varumirket med avseende pd varor och
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tjinster av annan art dn dem for vilka
varumirket dr registrerat, om detta dr kint
i den medlemsstaten och om anvindningen
av tecknet utan skilig anledning drar otill-
borlig fordel av eller #r tll forfang for
varumirkets sirskiljningsférmaga eller
renommeé.

5. Punkterna 1—4 skall inte ber6ra en
medlemsstats bestimmelser om skydd mot
anvindning av ett tecken fér annat dnda-
mal dn att sdrskilja varor eller tjdnster, om
anvindning av tecknet ifriga utan skilig
anledning drar otillborlig fordel av eller dr
till forfang for varumirkets sirskiljnings-
formaga eller renommé.”

4, Noteras kan att artikel 4.1 i direktivet
innehaller foreskrifter om att ett varumérke
inte skall registreras, eller om det #r
registrerat skall det kunna ogiltigforklaras
om det i huvudsak uppfyller samma villkor
som anges i artikel 5.1 avseende ett tecken.
Enligt artikel 4.4.a kan medlemsstaterna
besluta att ett varumirke inte skall regist-
reras eller, om det #r registrerat, skall
kunna ogiltigférklaras om det i huvudsak
uppfyller de villkor som anges i artikel 5.2
angdende ett tecken. Genom artikel 9.1 a,

9.1 b och 9.1 ¢ {som samtliga ir tvingande)
i forordning nr 40/943 tillerkdnns ett
gemenskapsvarumirke motsvarande skydd.

5. Enligt kommissionens yttrande har
samtliga medlemsstater utnyttjat den moj-
lighet som medges genom artikel 5.2 i
direktivet. Genom artikel 13A.1 c i Bene-
luxlindernas enhetliga lag om varumir-
ken4 inforlivas artikel 5.2 med en i huvud-
sak motsvarande lydelse.

Bakgrund och tolkningsfragorna

6.1 begiran om foérhandsavgérande ges
foljande beskrivning av de faktiska omstén-
digheterna och forfarandet i tvisten vid den
nationella domstolen.

7. Adidas-Salomon AG &r innehavare av ett
varumirke i form av ett figurméirke som
bestar av tre rdnder, vilket dr registrerat
som varumdrke i Benelux med avseende pa

3 — Rédcts {6rordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993
om gcmcnskapsvnrumﬁrkcn (EGT L 11, 1994, 5. 1; svensk
specialutgdva, omrdde 17, volym 2, 5. 3),

4 — Fogad till Benclux varumirkeskonvention av den 19 mars
1962, i dess lydelse cnliﬁt protokoll av den 2 december
1991, som tridde i kraft den 1 januari 1996,
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ett antal olika typer av klidesplagg. Adidas
Benelux BV dr Adidas AG:s exklusiva
licenstagare i Beneluxlinderna. Jag kom-

mer gemensamt att kalla dessa foretag
Adidas.

8. Varumirket kinnetecknas av att tre
mycket ibgonfallande, vertikala, lika breda
rander l6per parallellt lings med hela
plaggens sida. Motivet kan forekomma i
olika firgkombinationer och olika storle-
kar, som dock alltid kontrasterar mot
plaggets grundfirg.

9. Adidas mirke med tre rinder ir ett
starkt varumirke som 4r allméint kant.

10. Fitnessworld Trading Ltd (nedan kallat
Fitnessworld) marknadsfor triningsklider
under namnet Perfetto och agerar som
importor for Perfetto Sportswear Inc. Ett
antal av de plagg som Fitnessworld mark-
nadsfor har férsetts med ett motiv med tva
riander. De parallella rinderna, som ar lika
breda och kontrasterar mot plaggets grund-
targ, har applicerats lings dess sidsémmar.

11. I september 1997 anstkte Adidas om
interimistiska atgédrder hos ordféranden vid
Rechtbank te Zwolle och yrkade bland
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annat att Fitnessworld skulle forpliktas att
i) upphora att i Beneluxlinderna anvinda
nigot tecken som liknar Adidas trerands-
motiv sdsom det av Fitnessworld anvinda
tvarands-motivet pi det sitt det har appli-
cerats pd vissa angivna plagg och ii) att
redovisa vinsten av f6rsiljningen av de
artiklar som pastds medféra varumirkes-
intrang,

12. Till st6d for sitt yrkande gjorde Adidas
gillande att Fitnessworlds forsiljning av
klider med tvarands-motivet innebir en
forvaxlingsrisk for den berdrda delen av
aliménheten genom att den kan associera
dessa plagg med Adidas sport- och fritids-
kldder som ir forsedda med trerands-mir-
ket, samt att Fitnessworld drar nytta av att
mérket med tre rdnder dr kiint och popu-
lart, vilket kan innebira att exklusiviteten
hos Adidas varumirke férringas.

13. 1 oktober 1997 beviljade Rechtbanks
ordférande de begirda dtgirderna. Fitness-
world 6verklagade till Gerechtshof te Arn-
hem.

14. T augusti 1998 upphivde Gerechtshof
Rechtbanks dom genom en ny dom och
Adidas yrkanden avslogs.
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15. Foljande skil anges i Gerechtshofs
dom:

»5.10 Med utgdngspunkt i principen att
risken for forvixling dr storre vid anvind-
ning av ett tecken som liknar ett mycket
kint varumirke, anser Gerechtshof att det i
det forevarande fallet tills vidare dock inte
foreligger nagon forvixlingsrisk. Den
berérda allminhet som Adidas riktar sig
till dr framfor allt en kundgrupp som gérna
vill bli sedd i dyrare och mer exklusiva
mirkeskldder. Denna kundgrupp vet
mycket vil att Adidas sérskiljer sig genom
trerands-motivet och later sig inte f5rvirras
av att den ser klidesplagg med tva rinder,
sésom de av Fitnessworld marknadsforda
sport- och fritidskliderna, dven om de tvd
randerna pd dessa plagg har applicerats pa
samma sdtt som Adidas tre rinder. Endast
de tre rinderna associeras med Adidas. Det
dr litt att se skillnad mellan tvd och tre
rénder, sirskilt vid kép av klader, vilket
normalt sett inte sker hastigt eller i for-
bifarten. Dirtill finner Gerechtshof vid en
samlad bedémning av helhetsintrycket att
forekomsten av tre ridnder utgdr en sdrp-
riglad och dominerande komponent.

5.11 Vidare anser Gerechtshof, sdsom Fit-
nessworld provisoriskt... genom de uppgif-
ter bolaget har gett in har gjort tillrackligt
sannolikt, att randmotivet med tva vertika-
la, parallella streck lédngs sidsémmarna som
kontrasterar med grundfdrgen genom aren
ofta har anvints i Nederlinderna som
utsmyckning pd (sport)kldder. Det kan
saledes inte tillitas att Adidas, som har
valt ett motiv med tre ridnder som sitt
varumirke, forsdker att monopolisera
randmotivet. Sdsom framgdr av de upp-

gifter som Adidas har gett in har Adidas
aktivt forsoke att gbra detta sedan 4r 1996,
och enligt egen utsago &dven tidigare.
Monopolisering dr férvisso inte méjlig i
férevarande fall dir tvdrands-motivet
endast har anvints som utsmyckning och
inte som ett varumirke, och dé de sport-
kiider som saluférs av Fitnessworld (nis-
tan) alltid har varit férsedda med market
Perfetto. Gerechtshof avvisar Adidas pasta-
ende att anviandningen leder till att det egna
varumirket fdérsvagas och att Adidas
genom denna anvindning, for vilken Fit-
nessworld saknar skilig anledning, skulle
lida skada. Eftersom randmotivet ofta
anvinds som utsmyckning av sportklider
har Fitnessworld ett giltigt skal till att
anvinda detta motiv, Detta giller emeller-
tid under forutsittning att det inte r friga
om ett mirke som liknar Adidas mirke.
Nigon sddan likhet har dock enligt
Gerechtshof... tills vidare inte gjorts sanno-

lik.”

16. Gerechtshof fann siledes i huvudsak att
det med hinsyn till omstédndigheterna i)
inte foreldg nagon risk for forvixling med
tanke pa den relevanta konsumentkatego-
rin och skillnaden mellan tecknet och
varumirket och ii) att Adidas varumirke
inte forsvagades eftersom tvdrands-motivet
anvindes som utsmyckning eller dekora-
tion.

17. Adidas 6verklagade till Hoge Raad der
Nederlanden och gjorde sirskilt gillande
att varumdrkesdirektivet dtminstone i friga
om kinda varumirken och/eller varumir-
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ken med stor sirskiljningsformaga tiller-
kinner skydd dven nir risk for forvixling
inte féreligger, om anvindningen av teck-
net drar otillborlig fordel av eller ar till
forfing for varumirkets sirskiljningsfor-
mdga eller renommé.

18.1 det sammanhanget ir Hoge Raad
osiker pd den korrekta tolkningen av
direktivet i féljande avseenden.

19. Den har for det forsta frigat huruvida
artikel 5.2, som enligt sin lydelse endast
skall tillimpas nir ett tecken anvinds for
varor eller tjinster av annan art 4n dem for
vilka varumirket registrerats, dven kan till-
limpas i friga om liknande varor eller
tjdnster. Om artikel 5.2 inte kan tillimpas
pd liknande varor har Hoge Raad frigat
om en risk f6r férvixling i den mening som
avses i artikel 5.1 b kan uppkomma om en
tredje man anvinder ett tecken med de
egenskaper och under de omstindigheter
som beskrivs i artikel 5.2 till forfang for ett
kint varumirke, men f6r liknande varor.

20. Den har f6r det andra frigat om
Gerechtshof tillimpade ett korrekt krite-
rium for att faststilla om tecknet i friga var
liknande i den mening som avses i
artikel 5.2 i direktivet.
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21. Slutligen har Hoge Raad tagit upp
Gerechtshofs uttalande angdende Fitness-
worlds anvindning av tvirands-motivet
endast som en utsmyckning. Mot bakgrund
av denna domstols tidigare konstaterande
att detta motiv genom 4ren ofta hade
anvints i Nederldnderna som utsmyckning
av sportklider, anser den att Gerechtshof
uppenbarligen ansg att den berérda delen
av allminheten skulle uppfatta motivet som
en ren utsmyckning eller dekoration och
dirmed inte som ett varumirke. Hoge
Raad dr dock osiker pd om och i vilken
omfattning allminhetens uppfattning
paverkar svaret pd frigan huruvida det
foreligger ett varumirkesintrang i ett fall
ddr det pastddda intringet bestir i att
varumdrket férsvagas.

22. Hoge Raad har foljaktligen vilandefor-
klarat malet och stillt foljande tolknings-
fragor till domstolen fér férhandsavgéran-

de:

Skall artikel 5.2 i direktivet tolkas
sa att, i enlighet med en nationell
lag vari bestimmelsen har genom-
forts, innehavaren av ett i den
aktuella medlemsstaten kint varu-
mirke dven kan motsitta sig
anvidndning av mirket eller ett
liknande tecken, pa det sitt och
under de férhdllanden som avses

»1 a)




ADIDAS-SALOMON OCH BENELUX

dir, for identiska eller liknande
varor och tjanster som dem for
vilka varumirket 4r registrerat ?

b) Om svaret p4 friga 1 a dr nekande:
For det fall bestimmelsen i
artikel 5.2 i direktivet har genom-
forts i nationell lagstiftning, skall
det i artikel 5.1 punke b i direktivet
anvinda begreppet ’risk for for-
vixling’ tolkas pd s sitt att detta
dr fallet om nigon annan 4n varu-
mirkets innehavare anvinder sig
av ett kdnt varumirke eller ett
liknande tecken, pa det sdtt och
under de férhdllanden som avses i
artikel 5.2 i direktivet, fér iden-
tiska eller liknande varor eller
tjanster som dem for vilka varu-
mirket dr registrerat?

2. Om svaret pé friga 1 a ér jakande:

a) Skall fragan huruvida likhet rader mel-
lan varumirket och tecknet i ett sadant
fall bedémas enligt ett annat kriterium
4n det som avser (direkt eller indirekt)
forvaxling i friga om ursprunget och,
om s3 ir fallet, enligt vilket kriterium?

b) Om det tecken som péstés gbra intréng
i ett sidant fall uppfattas av den
berdrda allminheten endast som
utsmyckning, vilken vikt skall liggas
vid detta férhillande vid beddmningen
av likheten mellan varumirket och
tecknet?”

23, Skriftliga yttranden har ingivits av
Adidas, Fitnessworld, den nederlindska
regeringen, Forenade kungarlkets regering
och kommissionen, som samtliga med
undantag for den nederlindska regeringen
foretriddes vid férhandlingen.

Den forsta frigan och domen i malet
Davidoff I

24, Genom friga 1 a vill den hinskjutande
domstolen i huvudsak f& klarhet i om
medlemsstater som viljer att inférliva
artikel 5.2 i direktivet genom denna &liggs
att ge innehavaren av ett i den aktuella
medlemsstaten kint varumirke rdtt att
motsitta sig anvidndning av ett identiskt
eller ett liknande tecken, pd det sitt och
under de férhallanden som avses i bestdm-
melsen, for identiska eller liknande varor
och tjinster som dem for vilka varumarket
ar registrerat.

I-12545
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25. Sedan begdran om foérhandsavgérande
ingavs och de skriftliga yttrandena inkom i
forevarande mal har den frdgan enligt min
uppfattning besvarats jakande av domsto-
len i domen i mélet Davidoff II. 5

26. I det mélet tillfrigades domstolen nim-
ligen om artikel 5.2, sisom lydelsen anty-
der, endast ir tillimplig i friga om varor
och tjdnster som i#nte liknar varandra.
Domstolen slog fast att artikel 5.2 ger
medlemsstaterna ritt att foreskriva ett sir-
skilt skydd till forman for ett kint regist-
rerat varumdrke, nir det yngre varumirket
eller tecknet, som 4r identiskt med eller
liknar det registrerade varumirket,
anvinds f6r varor eller tjinster som &r
identiska med eller liknar de varor eller
tjanster som ticks av detta varumirke.

27. Forenade kungarikets regering har
dock hévdat att domen i milet Davidoff II
inte besvarar den férsta tolkningsfriga som
har stillts i férevarande mal. Forenade
kungarikets regering har i princip gjort
gillande att den domen endast var fakulta-
tiv: domstolen slog fast att medlemsstater
vid inférlivandet av artikel 5.2 lagenligt
kan erbjuda skydd for identiska och lik-
nande varor eller tjinster. Domen innebir
dock inte att de dr skyldiga att géra detta
och ett inférlivande som (sisom i féreva-

§ — Dom av den 9 januari 2003 i mil C-292/00, Davidoff och
Zino Davidoff (Davidoff II) (REG 2003, s. I-389). Begiran
om férhandsavgdrande ingavs i foérevarande mal i
oktober 2001 och yttrandena inkom i februari 2002.
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rande mil) i linje med lydelsen av artikel 5.2
uttryckligen begrinsar skyddet till varor
och tjdnster av annan art dr fortfarande
bade adekvat och lagenligt i enlighet med
bestimmelsens lydelse.

28. Forenade kungarikets regering har
gjort gillande att den tolkningen foljer av
att artikel 5.2 dr fakultativ. Medlemssta-
terna 4ldggs inte genom direktivet att
erbjuda ndgot extra skydd fér kdnda varu-
mirken utan medges snarare uttryckligen
en sirskild valmojlighet i frdga om att
tillerkdnna ett sdant skydd nir varumir-
ket och tecknet anvinds i friga om varor
eller tjinster av annan art. Om en med-
lemsstat har ritt att besluta att helt bortse
frdn artikel 5.2 mdste det vara lagenligt om
den beslutar att endast inférliva bestdm-
melsens uttryckliga aspekt.

29. Jag dr givetvis medveten om att tolk-
ningsfrigan och avgérandet i domen i
malet Davidoff I formulerades mot bak-
grund av att medlemsstaterna genom direk-
tivet ges rdzt att erbjuda skydd i friga om
identiska och liknande varor medan ett
sddant skydd inte krdvs. Formuleringen
kan dock forklaras av att artikel 5.2 4r en
fakultativ bestimmelse, vilket innebir att
medlemsstaterna under alla omstindigheter
inte dr tvingade att inforliva den. Av en rad
skl finner jag dessutom inte Forenade
kungarikets regerings argument évertygan-
e.
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30. Fér det forsta slog domstolen i domen i
malet Davidoff I uttryckligen fast att mot
bakgrund av den allménna systematiken
och indamilet med lagstifiningen “kan
[artikel $.2] inte tolkas s& att den medfér
ett skydd av kiinda varumirken som é&r
simre ndr ett tecken anvinds for identiska
eller liknande varor eller tjdnster dn nér ett
tecken anvinds for varor eller tjdnster som
inte 4r likartade”.6 Av foljande punkt i
domen framgir att domstolen fann att en
tolkning av artikel 5.2 som inte innebir ett
skydd mot anvindning av ett tecken avse-
ende liknande varor eller tjinster skulle fa
den foljden. Foljaktligen innebdr domen att
artikel 5.2 inte kan tolkas sd. Enbart den
omstindigheten talar enligt min uppfatt-
ning mot det synsatt som har foresprakats
av Forenade kungarikets regering.

31. Dessutom stir Foérenade kungarikets
regerings tolkning direkt i strid med utta-
landet i direktivets ingress att *[g]runderna
for att vdgra registrering eller f6r ogiltighet
avseende sjdlva varumirket,... eller avse-
ende konflikter mellan varumirket och
dldre rittigheter skall anges pa ett uttdm-
mande sitt, dven om vissa av grunderna adr
valfria f6r medlemsstaterna som dérfor kan
bibehalla eller inféra dessa grunder i sina
lagstiftningar”.?

6 — Punke 25.
7 — Sjunde skiilet.

32. Domstolen har dven konsekvent slagit
fast att artiklarna 5—7 i direktivet medfor
en fullstindig harmonisering av de regler
som anger vilka rittigheter som dr knutna
till ett varumirke och att artiklarna siledes
definierar de rittigheter som tillkommer
varumirkesinnehavarna inom gemen-
skapen. 8

33, Slutligen verkar det inte sannolikt att
domstolen i domen i milet Davidoff II hade
for avsikt att ge medlemsstaterna ritt att
bibehilla nationella genomférandebestim-
melser som inte omfattar liknande varor
eller tjinster med tanke pd att den natio-
nella lagstiftningen i friga (liksom den som
dr i fraga i férevarande mal) i linje med
lydelsen av artikel 5.2 uttryckligen begrin-
sades till varor eller tjinster av annan art.?
Den hinskjutande domstolen ville f3 klar-
het i om den nationella lagstiftningen dnda
tillerkinde skydd nir den anvdndning som
pistods utgéra intring avsdg liknande
varor eller tjinster.

34, Enligt min uppfattning skall dérfor
fraga 1 a frin Hoge Raad besvaras jakande,
sd att artikel 5.2 i direktivet inte genom-
forts korrekt om inte innehavaren av ett i
den aktuella medlemsstaten kint varu-

8 — Se, exemipelvis, dom av den 20 november 2001 i de férenade
malen -414/99—C-416I99, Davidoff och Levi Strauss
(REG 2001, s. 1-8691), punkt 39, och sirskilt angdende
artike] 5.2, punkterna 27—30 i dom av den 21 november
2002 i mal -23/01, Robelco (REG 2002, 1-10913).

9 — Artike] 14.2.3 i Markengesetz; se punkt 10 i mitt forslag till
avgdrande i milet Davidoff II,
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mirke kan motsdtta sig anvindning av
mirket eller ett liknande tecken, pa det
sdtt och under de forhallanden som anges i
bestimmelsen, inte bara for varor och
tjdnster som 4r av annan art utan dven for
identiska eller liknande varor och tjinster
som dem for vilka varumirket ir registre-
rat.

35. Eftersom friga 1 b endast aktualiseras
om friga 1 a besvaras nekande behéver den
inte besvaras.

Réckvidden av artikel 5.2: férsvagning,
degradering och snyltning

36. Artikel 5.2 skyddar innehavaren av ett
kidnt varumirke mot anvindning av ett
tecken som ir identiskt med eller liknar
varumirket om anvindningen av tecknet
utan skilig anledning drar otillborlig fordel
av eller ar till forfing for varumirkets
sdrskiljningsformaga eller renommé”. Sale-
des kan i princip fyra slags anvindningar
omfattas: anvindning som drar otillbérlig
fordel av varumirkets sirskiljningsfor-
mdga, anvindning som drar otillbérlig
fordel av dess renommé, anvindning som
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ar till forfang for varumirkets sdrskilj-
ningsférmdga och anvindning som ar till
forfing for dess renommé.

37. Uttrycket till férfdng for ett varumir-
kes sirskiljningsformdga speglar det som
vanligen betecknas som fdrsvagning av
varumdrket. Uttrycket anviindes férst av
Schechter, 10 som foresprakade ett skydd
mot skada for en varumirkesinnehavare,
vilket gar utéver den skada som fororsakas
av anvindningen av ett identiskt eller
liknande varumirke for identiska eller
liknande varor eller tjinster och som leder
till forvixling i frdga om ursprunget.
Schechter beskrev den typ av skada han
avsag som ett “successivt sonderfall eller en
upplosning av ett visst varumirkes identitet
eller inflytande 6ver allminhetens medve-
tande”. 11 Domstolarna i USA, dir inneha-
vare av vissa varumirken sedan en lingre
tid har &tnjutit skydd mot férsvagning, 12
har starkt bidragit till att utveckla vokabu-
laren i friga om férsvagning och beskrivit
den i termer av att férminska, urvattna,
forsvaga, undergriva, otydliggéra, urholka
och tdra pd varumirket.13 Kéirnan i f6r-
svagning i klassisk bemirkelse #r att varu-
mirkets sirskiljningsformaga blir otydlig,

10 — Frank 1. Schechter, “The rational basis of trademark
protection”, Harvard Law Review 1927, s, 813.

11 — Han ansag dock att endast ”slumpmassiga, nybildade eller
fantasifulla varumirken” skall tillerkdnnas detta skydd.

12 — Den forsta delstatliga lagstiftingen antogs i Massachusetts
ar 1947, f6ljt av Lllinois 4r 1953 och New York &r 1955.
Minga andra féljde efter, Forsvagning som sddan definie-
rades dock inte i manga delstatliga lagstiftningar, som helt
enkelt skyddade mot “firsvagning av den sirskiljande
egenskapen” (eller liknande formuleringar) hos vissa
varumirken, P4 federal nivd skapades genom Federal
Trademark Dilution Act av dr 1995 en federal talegrund
avseende forsvagning av kidnda varumirken. I denna
definieras forsvagning som ”"forsvagandet av ett kint
varumirkes férm3ga att identifiera och sirskilja varor
eller tjdnster” [the lessening of the capacity of a famous
mark to identify and distinguish goods or services].

13 — For bakomliggande rittspraxis, se T. Martino, Trademark
Dilution {1996), s. 43 och s. 46.
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vilket innebir att det inte lingre vicker en
omedelbar association till de varor f6r vilka
det registrerats och anvints, 14 For att dter
citera Schechter:’® »Om man exempelvis
tilliter Rolls Royce-restauranger och Rolls
Royce-kaféer, Rolls Royce-byxor och Rolls
Royce-godis kommer varumirket Rolls
Royce inte ldngre att finnas om tio ar”,

38. Diremot beskriver uttrycket forfang
fér varumirkets renommé, som ofta
beskrivs som att varumirket degraderats
eller skamfilats, en situation dir — som
det uttrycktes i det vilkdnda avgorandet
Claeryn mot Klarein frdn Beneluxdomsto-
len16 — de varor med avseende pa vilka
det tecken som utgdr intrng anvinds
tilltalar allminhetens sinnen pé ett sddant
sdtt att varumirkets attraktionsférméga
paverkas. Det malet gillde de identiskt
uttalade varumirkena Claeryn f6r hol-
lindsk gin och Klarein for ett flytande
rengoringsmedel. Eftersom det konstatera-
des att likheten mellan de tvd varumirkena
kunde f& konsumenterna att associera till
rengoringsmedel ndr de drack Claeryn-gin
slog Beneluxdomstolen fast att varumirket
Klarein utgjorde intrdng i varumirket
Claeryn. 17

14 — Sc punkt 39 i mitt forslag till avgdrande i mal C-251/95,
SABEL (REG 1997, s. [-6191), dir jag omformulerade
Beneluxdomstolens dom av den 1 mars 1975 i mélet
Clacryn mot Klarcin, mil A 74/1, Bencluxdomstolens
domar av dr 1975, s. 472.

15 ~— Hearingar vid Congressional Committee on Patents, 72nd
Congeess, 1st Session 15 (1932),

16 — Sc fotnot 14 angdende killor,

17 — Férfing for ctt varumirkes renommé var dessutom en av

gnmdcmn for Christian Diors talan vid de nationella

omstolarna angdende Evoras pistatt forringande reklam

for dess lyxvaror i domen av den 4 november 1997 i mél

C-337/95, Parfums Christian Dior (REG 1997, s, 1-6013),

dven om milet vid EG-domstolen gillde fydclscn av

artikel 7.2 i dircktivet {dir ett undantag frin den allminna

principen om Konsumtion av varumirkesrittigheter {Gre-
skrivsf.

39. Uttrycket att dra otillbérlig fordel av
varumirkets sdrskiljningsformiga eller
renommé méaste ddremot vara avsett att
omfatta “fall av klart utnyttjande av och
snyltande pa effekterna av ett kint varu-
mirke eller ett forsok att dra nytta av dess
renommé”, 18 Saledes skulle exempelvis
Rolls Royce ha ritt att férhindra en whis-
kytillverkare frin att utnyttja Rolls Royces
renommé for att marknadsféra sitt mir-
ke.1? Det 4r inte givet att det foreligger
nigon verklig skillnad mellan att dra nytta
av ett varumirkes sirskiljningsforméga och
att dra nytta av dess renommé. Eftersom en
eventuell sidan skillnad inte 4r avgodrande
for forevarande mil kommer jag att hin-
visa till bida som snyltande.

40, I férevarande mal framgdr av begiran
om forhandsavgdrande att Adidas har gjort
gillande att Fitnessworlds anvidndning av
tvarands-motivet drar otillbérlig fordel av
Adidas varumirkes renommé (snyltande)
och dr till forfong for dess sirskiljnings-
formaga (forsvagning).?® Mot den bak-
grunden har Hoge Raad stillt tvd fragor
angdende tolkningen av artikel 5.2.

18 — Mostert, F.W., Famons and Well-Known Marks (1997),
s, 62. Sc dven Joint Recommendation Concerning Pro-
visions on the Protection of Well-Known Marks, antagen
av Assembly of the Paris Union for the Protcction of
Industrial Property and the General Assembly of the World
Intellectual Property Organisation (WIPO) (1999): i noten
till artikel 4.iii, som bchandlar anvindning av ett varu-
mirke som "skulle dra otillbérlig fordel av ett vilkint
varumiirkes sicskiljningsformaga”, kommenteras att "den
berérda anvindningen skulle, exempelvis, innebira ett
snyltande pa det kinda varumirkets goodwill”.

19 — Sc Bundesgerichtshofs dom av den 9 december 1982
[1983) GRUR 247,

20 — Sc punkt 12 ovan,
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Friaga 2 a

41. Genom fraga 2 a har Hoge Raad fragat
huruvida begreppet likhet mellan ett varu-
mirke och ett tecken i den mening som
avses i artikel 5.2 skall bedémas pa grund-
val av ett annat kriterium 4n det som avser
(direkt eller indirekt) férvixling i friga om
ursprunget. Om s 4r fallet har den begirt
att domstolen skall ange det korrekta
kriteriet.

42. Artikel 5.2 dr liksom artikel §.1 b till-
lamplig nidr varumirket och tecknet ir
identiska eller liknande. Bada dessa
bestimmelser innehaller ytterligare villkor
tor att vara tillimpliga: i synnerhet ar
artikel 5.2 tillimplig nir anvindningen av
tecknet utan skilig anledning drar otill-
borlig fordel av, eller dr till forfing for,
varumirkets sidrskiljningsférmaga eller
renommé, medan artikel 5.1 b ér tillimplig
ndr det, pd grund av identitet eller likhet,
finns en risk for férvixling hos allménhe-
ten.

43. Av domstolens domar i malen
SABEL?! och Lloyd22 framgar att for att
bedéma graden av likhet mellan ett varu-
mirke och ett tecken i den mening som
avses 1 artikel 5.1 b, och siledes fér att
bedéma om de ir tillrickligt lika for att ge
upphov till en risk fér forvixling i den
mening som avses i bestimmelsen, skall
den nationella domstolen bedéma graden

21 — Se ovan fotnot 14, punkt 23,

22 — Dom av den 22 juni 1999 i mal C-342/97, Lloyd Schuhfa-
brik Meyer (REG 1999, s. 1-3819), punkt 27.
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av likhet i bild, ljud eller ord och, i
forekommande fall, den betydelse som skall
tillmatas dessa olika bestindsdelar, Sedan
den domen har domstolen i domen i malet
Sieckmann 23 slagit fast att en doft eller ett
dofttecken i princip kan utgdra ett varu-
marke (trots att kravet pa att tecknet skall
kunna &terges grafiskt inte uppfylldes av
nagon av de metoder som féreslogs i det
malet). Den nationella domstolen kan dir-
f6r i framtiden anmodas att dessutom
faststilla graden av doftmissig likhet mel-
lan ett varumairke och ett tecken. Jag delar
Fitnessworlds, Adidas, den nederlindska
regeringens och Forenade kungarikets rege-
rings uppfattning att den nationella dom-
stolen skall genomféra samma kontroll —
ndmligen faststilla graden av sensorisk eller
begreppsmissig likhet — for att bedéma
graden av likhet vid tillimpningen av
artikel 5.2, Det dr nimligen svart att se
pi vilken annan grund likheten skulle
kunna bedémas.

44. Det dr emellertid uppenbart att det
inte, sdsom Fitnessworld har gjort gillande,.
dr nodvindigt att visa att likheten ger
upphov till en risk for férvixling vid till-
lampningen av artikel 5.2.

45.1 domen i malet SABEL2* férklarade
domstolen begreppen risk foér direkt och
indirekt forvixling i friga om ursprung och
angav att risk f6r direkt forvixling forelig-

23 — Dom av den 12 december 2002 i mal C-273/00, Sieckmann
(REG 2002, s, 1-11737).

24 — Se ovan fotnot 14, punkt 16,
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ger nir allminheten forvixlar tecknet och
varumirket i friga och risk f6r indirekt
forvixling ndr allminheten férknippar
innehavaren av tecknet med innehavaren
av varumirket och forvixlar dem. Bade
direkt och indirekt forvixling i den bemdr-
kelsen utgdr férvixling i den mening som
avses i artikel 5.1 b. Diremot uppkommer
risk for association nir allminheten ser ett
samband mellan tecknet och varumirket pa
grund av att tecknet framkallar minnes-
bilden av varumirket, dock utan att de
forvixlas. Domstolen slog fast att risken
for association inte utgjorde forvixling i
den mening som avses i artikel 5.1 b.

46, Det kan erinras om att den bestimmel-
sen ger varumirkesinnehavaren rdtt att
hindra tredje man frin att anvinda “tecken
som pd grund av sin identitet eller likhet
med varumirket och identiteten eller lik-
heten hos de varor och tjénster som tdcks...
kan leda till forvixling hos allminheten”.
Det krivs siledes ett direkt orsakssamband
mellan likheten (eller identiteten) och ris-
ken for forvixling. De tvd uttryckens
inbordes beroende understryks vidare i
direktivets skil, dir det férklaras att ”[d]et
ar nodvindigt att tolka begreppet likhet
mot bakgrund av risken for férvaxling”. 25

47, 1 artikel 5.2 nimns diremot inte risken
for forvixling. Domstolen har dessutom
uttryckligen konstaterat att det genom den

25 ~ Tionde skiilet.

bestimmelsen “har inférts ett skydd for
kinda varumirken som inte krdver att det
foreligger en risk for forvixling”. 26

48. Aven om artikel 5.2 endast dr till-
lamplig nidr varumirket och tecknet dr
identiska eller liknande, krdvs inte uttryck-
ligen att den likheten skapar ett visst
sinnestillstdnd hos allminheten. Bestim-
melsen fokuserar i stdllet pd effekten av
den anvindning den skyddar mot och
hénvisar till anvindning som ”utan skilig
anledning drar otillbérlig fordel av eller dr
till férfing for varumirkets sdrskiljnings-
férméga eller renommé”,

49, Det forefaller uppenbart att anvind-
ningen av ett tecken inte kan ha en sddan
effekt om inte tecknet pd ndgot sitt pdmin-
ner den berdrda allmidnheten om varumér-
ket. Genom att mot bakgrund av direkti-
vets allminna systematik och syfte betrakta
kravet i artikel 5.2 att varumirket skall
vara kint, har domstolen siledes slagit fast
att det endast dr nidr varumérket ar till-
rickligt kéint som den allménhet som stéter

26 — Dom av den 22 juni 2000 i mal C-425/98, Marca Mode
(REG 2000, 5. 1-4861), punkt 36 (min kursivcrinﬁ), se diven
punkterna 33 och 34 i forslag till avgérande foredraget den
13 juni 2002 av generaladvokaten Ruiz-Jarabo i mdl
C-206/01, Arsenal Football Club, och betriffande
actikel 4.4 a i direktivet, vars lydelse i sak dr identisk
med lydelsen av artikel 5.2, punkt 48 i mitt forslag till
avgorande och punkt 20 i domen i milet SABEL (ovan
fotnot 14).
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pa tecknet eventuellt kan férknippa de tvd

med varandra, till férfing fér varumir-
ket. 27

50. Det ter sig dock varken nédvindigt
eller virdefullt ate ytterligare férsoka spe-
cificera vilket kriterium som skall ligga till
grund f6r beddmningen av frigan om likhet
mellan varumirket och tecknet. De natio-
nella domstolarna kan, utan ytterligare
analys av begreppet likhet, avgdra om
likheten dr sidan att den méijliggér den
kritiserade anvindningen, antingen i form
av forsvagning, degradering eller snyltning,
Det ir dirfor enligt min uppfattning till-
rickligt att konstatera att artikel 5.2 kriver
i) att varumirket och tecknet liknar
varandra och ii) att den kritiserade anviind-
ningen drar otillborlig fordel av eller r till
forfang for varumirkets sirskiliningsfor-
mdga eller renommé.

51. For att besvara friga 2 a kommer jag
siledes fram till att i) begreppet likhet
mellan ett varumirke och ett tecken i den
mening som avses 1 artikel 5.2 skall beds-
mas pd grundval av graden av sensorisk
eller begreppsmissig likhet mellan dem och
ii) att det skydd som tillerkinns genom
artikel 5.2 inte kriver att det foreligger en
risk for forvixling mellan varumirket och
tecknet.

27 — Dom av den 14 september 1999 i mal C-375/97, General
Motors (REG 1999, s, 1-5421), punkt 23. Uttrycket
“association” anvinds visserligen i den engelska 6versitt-
ningen av denna dom, men i den franska versionen
hinvisas till *rapprochement”. Det ir enligt min uppfatt-
ning till hjilp att f6lja den franska versionen genom att
anvinda ett uttryck som skiljer sig fran det som anviinds i
artiklarna 4.1 b och 5.1 b'i direktivet. Jag har sdledes
anvint utirycket ”[make a] connection” [ 6x§<nippa].
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Fraga2 b

52. Genom friga 2 b vill Hoge Raad f3
klarhet i om det fér bedomningen av
likheten mellan varumirket och tecknet i
den mening som avses i artikel 5.2 &r
relevant att tecknet uppfattas av den
berérda allminheten endast som en
utsmyckning eller dekoration,

53. For att faststilla om artikel 5.2 dr tll-
lamplig skall det givetvis bland annat
bedémas om varumirket och det tecken
som pastds utgéra intrdng i detta dr lika.
Som jag nimnde i samband med friga 2 a
anser jag att likheten mellan ett varumirke
och ett tecken i den mening som avses i
artikel 5.2 skall beddmas pi grundval av
graden av sensorisk eller begreppsmissig
likhet mellan dem. Huruvida ett tecken
enbart uppfattas som en dekoration #r
enligt min uppfatining dock inte till hjilp
vid den bedémningen. Jag kommer flj-
aktligen att behandla friga 2 b med
utgdngspunke i att frigan snarare dr om
det, vid bedémningen av om artikel 5.2 i
sin helhet 4r tillimplig, 4r relevant att
tecknet endast uppfattas som en dekoration
av den berérda allminheten.

54. Vissa av dem som vyttrat sig28 har
pastatt att artikel 5.2 inte kan tillimpas

28 — Sarskilt Fitnessworld; Adidas har dock ocksi padpekat
detta, om dn med forbehallet att om allménheten i nigon
mén associerar till varumirket kan man inte anse att
tecknet enbart uppfattas som en utsmyckning, Kommis-
sionen har dven gjort gillande att en ren utsmyckning inte
kan vara liknande i den mening som avses i artikel 5.2.
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ndr ett tecken endast uppfattas som en
dekoration, helt enkelt ddrfér att ingen
koppling till ett liknande varumirke fore-
ligger under sddana omstindigheter. Jag
anser dock inte att dessa uttalanden néd-
vindigtvis dr korrekta, sirskilt inte nir det
varumirke som péstds vara foremdl for
intring bygger p& en form eller ett monster
som anvinds allmint. Det 4dr exempelvis
inte otdnkbart att en person som ser ett
monster med rombformer kommer att
tinka pid Renaults varumirke bestiende
av en stiliserad romb, eller att ett ménster
med réda trianglar kan pdminna om den
roda triangel som har varit huvudkom-
ponenten i det brittiska bryggeriet Bass
varumirke sedan mitten av 1800-talet.?’
Domstolen har dessutom nyligen slagit fast
att en fdrg i sig i princip kan ha tillrdcklig
sarskiljningsformaga {or att registreras som
varumirke. 30 I den mdn férger registreras
pa detta sitt utvidgas givetvis mojligheten
att allminheten pdminns om ett visst varu-
mirke genom en anvindning i rent deko-
rationssyfte av samma eller en liknande
firg i andra sammanhang,.

55. Jag anser darfor inte att den hinskju-
tande domstolens friga 2 b kan besvaras
endast med utgdngspunke i att artikel 5.2

29 — Det ord- och symbolmirke som inncfattar triangeln
registrerades som varumirke i Férenade kungariket den
1 januari 1876 och var det f6rsta varumirket som
registrerades cnligt 1875 drs Trade Marks Act (och
cftersom Forenade kungarikets lag var den férsta lag-
stiftning som medgav en registrering av varumiirken, det
forsta registrerade varumirket i virlden), Varumirket
hade doc%c redan anvints cn tid fore registreringen. Det
kan scs pd tvd blflaskor p4 disken i Folies-Bergéres bar p&
cn milning av Manet frin dr 1882,

30 — Dom av den 6 maj 2003 i mal C-104/01, Libertel Groep
(REG 2003, s. I-3793).

inte kan tillimpas nir ett tecken enbart
uppfattas som en dekoration helt enkelt
darfor att ndgon koppling till et liknande
varumirke inte foreligger under sidana
omstindigheter. Den riktiga utgdngspunk-
ten 4r lydelsen av, samt systematiken i och
syftet med artikel 5.2 i sin helhet.

56. 1 bestimmelsen hinvisas inte uttryck-
ligen till hur det tecken som utgdr intrang
uppfattas. Den ir tillimplig nidr tecknet
anvinds i naringsverksamhet med avseende
pa varor och tjinster. Kommissionen har
gjort gillande att den formuleringen maste
betyda ”for att sirskilja varor eller tjéns-
ter” eller ”som ett varumirke”. Till stod
for det argumentet har kommissionen hin-
visat till artikel 5.5, T den bestimmelsen
foreskrivs att artikel 5.1—5.4 inte skall
berdra en medlemsstats bestimmelser om
skydd mot anviindning av ett tecken for
annat dndamal 4n att sdrskilja varor och
tjinster, om anvindning av tecknet i friga
utan skilig anledning drar otiliborlig fordel
av eller 4r till forfing for varumirkets
sdrskiljningsformdga eller renommé. Kom-
missionen har gjort géllande att dirav f6ljer
att artikel 5.2 inte tilldter att en varumir-
kesinnehavare foérhindrar varje anvindning
av ett tecken utan enbart anvindningar
som syftar till att sdrskilja de varor eller
tjanster som det avser frin andra foretags
varor eller tjinster.

I-12553
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57. Artikel 5.5 inriktas tydligt pa bestim-
melser i nationell ritt inom andra omriden
in reglerna om varumirken — exempelvis
illojal konkurrens och jimférande
reklam. 3! Av den bestimmelsen foljer att
regleringen av icke varumirkesrelaterad
anvindning av ett tecken som utan skilig
anledning drar otillbérlig fordel av eller &r
till forfing f6r ett varumirkets sirskilj-
ningsférmiga eller renommé inte regleras
genom direktivet. Sidan anvindning
omfattas sledes inte av artikel 5.2.

58. Den tolkningen finner dessutom starkt
stod i domstolens rittspraxis. I domen i
mdlet Robelco3? slog domstolen sirskilt
fast att “det forstirkta skyddet for ett
varumirkes sirskiljningsformaga eller
renommé mot viss anvindning av ett tecken
f6r annat dndamal dn att sirskilja varor
eller tjanster inte omfattas av den gemen-
skapsrittsliga harmoniseringen” och att
[nlar... tecknet inte anvinds for att sar-
skilja varor eller tjdnster, 4r det... medlems-
staternas rittsordningar som ir relevanta
vid faststillelsen av omfattningen och, i
forekommande fall, innehallet i det skydd
som ges varumirkesinnehavare som pastir
att de har lidit skada till f6ljd av att tecknet
har anviints”,

31— Se dven sjitte skilet till direktivet, dir det anges att
direktivet ”l[inteL utesluter... att varumirken underkastas
andra rittsliga bestimmelser #n de varumirkescittsliga
bestimmelser som finns i medlemsstaterna, t.ex. bestim-
melser om illojal konkurrens, skadestindsansvar eller
konsumentskydd”.

32 — Se ovan fotnot 8, punkterna 31 och 34. Se dven dom av
den 23 februari 1999 i mal C-63/97, BMW och BMW
Nederland (REG 1999, s. [-905), punkt 38; punkt 37 i mitt
forslag tilt avgorande i mal C-2/00, Holterhoff (REG 2002,
s. I-4187) och punkt 38 i forslag till avgdrande av
generaladvokaten Ruiz-Jarabo i mal C-206/01, Arsenal
Football Club (ovan fotnot 26).
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59. Frigan dr dirfér huruvida ett tecken
med ritta kan anses ha “anvints for att
sdrskilja varor eller tjdnster” nir det av den
berorda delen av allminheten enbart upp-
fattas som en dekoration.

60. Jag anser att den frigan skall besvaras
nekande. Om den berdrda delen av all-
ménheten inte uppfattar ett visst tecken
som ndgot mer dn en utsmyckning av en
vara, och inte alls som en angivelse av dess
ursprung, kan det tecknet inte anses ha
anvints for att sirskilja dessa varor.

61. I domstolens rittspraxis bekriftas att
uppfattningen hos den berérda delen av
allminheten dr relevant vid bedémningen
av om ett tecken anvinds som ett varu-
mirke. Allisedan de tidigaste varumirkes-
mél som domstolen avgjorde (som fore
direktivet anhingiggjordes med stod av
fordragets bestimmelser om fri rorlighet
for varor) har domstolen slagit fast att ett
varumirkes huvudfunktion “ir att for
konsumenten eller slutanvindaren garan-
tera mirkesvarans ursprungsidentitet s att
denne utan risk f6r forvixling kan sirskilja
varan frdn varor som har ett annat
ursprung”. 33 Den funktionen kan uppen-
barligen inte fyllas om den berérda all-

33 — Dom av den 23 maj 1978 i mil 102/77, Hoffmann-La
Roche (REG 1978, s. 1139; svensk specialutgdva, volym 4,
s. 107), punkt 7. Detta uttalande Ear upprepats i ritts-
praxis fram till i dag, Se senast domen i malet Libertel
Groep (ovan fotnot 30), punkt 62 och den rittspraxis som
nédmns dér.
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minheten uppfattar tecknet enbart som en
utsmyckning eller dekoration. Domstolen
fastslog foljande i domen i mélet Libertel
Groep: 3

»Ett varumirke skall utvisa att de bertrda
varorna eller tjinsterna hirror frin ett
bestimt féretag. Hirvid skall bide den
vanliga anvindningen av varumérken som
en ursprungsangivelse inom det ber6rda
verksamhetsfiltet och malgruppens upp-
fattning beaktas.”

62. Effekten av hur den dekorativa kom-
ponenten uppfattas i fdrevarande mal skil-
jer sig helt frén situationen i mélet Arse-
nal,3% dir domstolen slog fast att det
saknade betydelse att det tecken som
pastods utgdra intrdng uppfattades som
ett bevis pa stod for, lojalitet eller till-
horighet med varumirkesinnehavaren. Det
milet gillde en talan om intrdng enligt
artikel 5.1 a, som foreskriver ett absolut
skydd nir det rdder identitet mellan varu-
market och tecknet och de ifrigavarande
varorna eller tjinsterna och de varor och
tjanster for vilka varumérket har registre-
rats, 36 I det ssmmanhanget var tredje mans
otillatna anvindning av det identiska mdr-

34 — Sc ovan fotnot 30, punkt 62. Se dven dom av den 4 maj
1999 i dc forenade milen C-108/97 och C-109/97,
Windsurfing Chiemsee (REG 1999, s. 1-2779),
punkterna 49—52.

35 — Sc ovan fotnot 32, punkt 61.

36 — Se punkt 50 i domen, med hénvisning till tionde skilet till
dircktivet.

ket pa identiska varor, oberoende av huru-
vida den uppfattades si, en klar varumér-
kesanvindning,.

63. Jag vill slutligen framhalla att det enligt
min uppfattning under alla omstindigheter
av principiella skil inte skulle vara 6nsk-
vart att utvidga skyddet f6r varumérken péd
ett sidant sitt att det utesluter anvind-
ningen av vanliga dekorationer och motiv
sasom rinder. Domstolen har slagit fast att
syftet med artikel 3.1 c och artikel 3.1 e i
direktivet dr att frimja en madlsdttning av
allmanintresse, ndmligen att tecken och
upplysningar som beskriver egenskaper
hos de varor eller tjinster som registrerings-
ansdkan avser kan anvindas fritt av alla
och att en form vars visentliga sirdrag
fyller en teknisk funktion och har valts for
att fylla denna funktion kan anvindas fritt
av alla.37 Den har dven slagit fast att det
finns ett allmint intresse av att inte otill-
borligen begrinsa tillgingen till farger for
andra aktérer som utbjuder varor eller
tjinster av samma slag som dem som
registreringsansokan avser. 38 Generaladvo-
katen Ruiz-Jarabo manade pé liknande sitt
till forsiktighet i vad som skulle kunna
kallas slutklimmen i hans nyligen fore-
dragna férslag till avgérande i malet Shield
Mark, 3% som gillde frigan huruvida ljud
eller liten40 kan betraktas som varumair-
ken. Aven om férevarande mal aktualiserar

37 — Domen i mailet Libertel Groep (ovan fotnot 30),
punkterna 52 och 53 ach den rittspraxis som nimns dir.

38 — Domen i mélet Libertel Groep (ovan fotnot 30), punkt 55.

39 — Forslag till avgorande foredraget den 3 april 2003 i mdl
C-283/01, punkterna 4852,

40 — Tvisten vid den nationella domstolen rérde de férsta nio
tonerna i Becthovens Fiir Elise (Bagatell i A moll, WoO 59)
och en tupps galande.
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FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT JACOBS — MAL C-408/01

den ndgot annorlunda frigan rérande
omfattningen av det skydd som tillerkinns
genom artikel 5.2 anser jag att motsva-
rande hinsyn av allminintresse talar mot
att utvidga det skyddet s3 att niringsidkare
forhindras frdn att anvinda enkla och
sedan linge vedertagna dekorationer och
motiv.

Forslag till avgorande

64. Jag anser f6ljaktligen att ett villkor for
tillimpningen av artikel 5.2 4r att det
tecken som pdstds utgora intrdng anvinds
som ett varumirke, det vill siga for att
sirskilja varor eller tjdnster. Detta #r inte
fallet nér tecknet uppfattas av den berérda
delen av allminheten endast som en deko-
ration.

65. Jag anser foljaktligen att de tolkningsfrigor som har stillts av Hoge Raad

skall besvaras pa féljande sitt:

1) Artikel 5.2 i ridets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om
tillndrmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar genomfors inte korrekt
om inte innehavaren av ett i den aktuella medlemsstaten kint varumérke kan
motsitta sig anvindning av market eller ett liknande tecken, pa det sitt och
under de forhéllanden som anges i bestimmelsen, inte bara for varor och
tjanster som r av annan art utan dven for identiska eller liknande varor och
tjdnster som dem for vilka varumarket ar registrerat.
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2)

4)

ADIDAS-SALOMON OCH BENELUX

Begreppet likhet mellan ett varumirke och ett tecken i den mening som avses i
artikel 5.2 i direktiv 89/104 skall bedémas pa grundval av graden av sensorisk
eller begreppsmiissig likhet mellan dem.

Det skydd som tillerkdinns genom artikel 5.2 i direktiv 89/104 kréver inte att
det foreligger en risk for forvixling mellan varumirket och tecknet.

Det ir ett villkor for tillimpningen av artikel 5.2 i direktiv 89/104 att det
tecken som péstds utgdra intring anvinds som ett varumérke, det vill siga for
att sirskilja varor eller tjanster. Detta ir inte fallet nir tecknet uppfattas av
den berorda delen av allménheten endast som en dekoration.

I-12557



