FRISDRANKEN INDUSTRIE WINTERS

FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT
JULIANE KOKOTT
foredraget den 14 april 2011

I — Inledning

1. Den som utan att ha ritt till det anvinder
nagon annans varumérke eller ett liknande
kannetecken i ndringsverksamhet gor intrang
i varumaérkesinnehavarens rattigheter. Géller
detta ocksd for ett foretag som pa uppdrag
av ett annat foretag tappar drycker pa burkar
som ir forsedda med de ifrdgavarande kénne-
tecknen? Och vilka konsekvenser far det om
varorna dr avsedda att direkt exporteras fran
det omrade dér varumadrket dr skyddat? Dessa
fragor uppkommer i forevarande mal.

II — Tillimpliga bestaimmelser

2. Radets forsta direktiv 89/104/EEG av den
21 december 1988 om tillndrmningen av
medlemsstaternas varumirkeslagar? (nedan
kallat varumirkesdirektivet) &r tillampligt.

1 — Originalsprak: tyska.

2 — EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgdva, omrade 13,
volym 17, s. 178, senast dndrat genom bilaga XVII till avtalet
om Europeiska ekonomiska samarbetsomradet (EGT L 1,
1994, s. 482), upphivt och ersatt av Europaparlamentets och
radets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om till-
narmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar (kodifie-
rad version) (EUT L 299, s. 25).

3. De rittigheter som é&r knutna till ett varu-
mirke anges i artikel 5 i varumarkesdirektivet:

”1. Det registrerade varumarket ger inneha-
varen en ensamrétt. Innehavaren har ratt att
forhindra tredje man, som inte har hans till-
stand, att i naringsverksamhet anvinda

a) tecken som ir identiska med varumairket
med avseende pa de varor och tjinster
som ir identiska med dem for vilka varu-
maérket dr registrerat,

b) tecken som pa grund av sin identitet eller
likhet med varumirket och identiteten
eller likheten hos de varor och tjanster
som tdcks av varumirket och tecknet
kan leda till forvaxling hos allménheten,
inbegripet risken for association mellan
tecknet och varumérket.
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3. Bla. kan foljande forbjudas enligt punk-
terna 1 och 2:

a) Att anbringa tecknet pé varor eller deras
férpackning.

b) Att utbjuda varor till forséljning, mark-
nadsféra dem eller lagra dem for dessa
dandamal eller utbjuda eller tillhandahalla
tjianster under tecknet.

¢) Attimportera eller exportera varor under
tecknet.

d) Att anvinda tecknet pa affairshandlingar
och i reklam.

4. Dessutom hinvisas till Europaparlamen-
tets och radets direktiv 2004/48/EG av den
29 april 2004 om sikerstillande av skyddet
for immateriella réttigheter. ®

5. Tartikel 1 i direktiv 2004/48 beskrivs direk-
tivets syfte:

"Detta direktiv géller de atgarder, forfa-
randen och sanktioner som dr nodvéndiga
for att sikerstdlla skyddet for immateriella
rattigheter. Med begreppet ’immateriella

3 — EUTL157,s.45.
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rittigheter’ avses i detta direktiv dven indu-
striella rattigheter”

6. I artikel 11 tredje meningen i direktivet
regleras krav gentemot mellanhénder:

"Medlemsstaterna skall dven se till att rét-
tighetshavare har mojlighet att begira ett
forelaggande mot mellanhénder vars tjanster
utnyttjas av tredje man for att gora intrang
i en immateriell réttighet, utan att det pé-
verkar tillimpningen av artikel 8.3 i direk-
tiv 2001/29/EG[*]”

III — Bakgrund och begidran om férhands-
avgorande

7. Red Bull GmbH (nedan kallat Red Bull)
framstéller och salufor en si kallad energid-
ryck under det vérldskédnda varuméarket RED
BULL. For detta varumirke har Red Bull in-
ternationell registrering som bland annat gél-
ler i Beneluxldnderna.

8. Frisdranken Industrie Winters BV (ned-
an kallat Winters) dr ett foretag som framst

4 — Europaparlamentets och radets direktiv 2001/29/EG av den
22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upp-
hovsritt och nirstaende rittigheter i informationssamhillet
(EGT L 167, s. 10).
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bedriver sa kallad tappning pa burk av drycker
som det sjélvt eller tredje man har framstéllt.

9. Smart Drinks Ltd (nedan kallat Smart
Drinks), en juridisk person bildad enligt Brit-
tiska Jungfruoarnas lagstiftning och etablerad
dér, dr en konkurrent till Red Bull.

10. P& uppdrag av Smart Drinks har Win-
ters tappat ldsk pa burkar. For detta énda-
mal har Smart Drinks till Winters levererat
tomma burkar med tillhérande kapsyler och
forsedda med olika kénnetecken, monster
och texter. De levererade burkarna var bland
annat forsedda med kénnetecknen BULL-
FIGHTER, PITTBULL, RED HORN, senare
dndrat till LONG HORN, och LIVE WIRE.
Smart Drinks levererade dven laskextraktet
till Winters. I enlighet med Smart Drinks an-
visningar och recept fyllde Winters burkarna
med en viss méngd extrakt och tillsatte daref-
ter vatten och eventuellt kolsyra samt forslot
slutligen burkarna. Direfter stillde Winters
ater de fyllda burkarna till Smart Drinks for-
fogande, som exporterade burkarna till stater
utanfor Beneluxlanderna.

11. Winters har — vad betriffar forevarande
mal — enbart utfort ovanstdende tappnings-
tjianster for Smart Drinks. Winters har inte
salt och/eller levererat varorna till Smart
Drinks eller tredje man.

12. Den 2 augusti 2006 ingav Red Bull en an-
s6kan om interimistiska atgérder och yrkade
att Winters skulle forpliktas att upphora med

all anvéndning av olika varumérken som an-
ges i ansokan och som ér identiska med Red
Bulls varumaérken. Red Bull hdvdade att Win-
ters genom att tappa drycker pa burkar med
de ovannidmnda kénnetecknen gor intrang i
Red Bulls varumarkesratt.

13. De bada underinstanserna faststillde att
Winters gor intrang i Red Bulls varumaérke.
Bedomningen av likheten mellan de kén-
netecken som anviands och varumirket ska
grunda sig pa en abstrakt genomsnittlig kon-
sument i Beneluxlinderna.

14. Hoge Raad, till vilken Winters har ingett
ett 6verklagande, har hénskjutit foljande fra-
gor till domstolen:

"1 a) Ska enbart 'tappning’ pa forpack-
ningar som ar férsedda med ett kén-
netecken anses utgora anvindning
i nédringsverksamhet av detta kin-
netecken i den mening som avses
i artikel 5 i varumairkesdirektivet,
dven om tappningen sker i form av
tillhandahallande av tjanst for och pa
uppdrag av nagon annan for att sir-
skilja uppdragsgivarens varor?

b) Har det for besvarandet av fraga 1 a
nagon betydelse om det ror sig om
intrdng i den mening som avses i ar-
tikel 5.1 a eller b?
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2) For det fall frdga 1 a besvaras jakande,
kan anvéndningen av kdnnetecknet da
dven forbjudas i Beneluxlainderna med
stod av artikel 5 i varumérkesdirektivet
om de varor som ér forsedda med kén-
netecknet uteslutande ar avsedda att ex-
porteras till stater utanfor

a) Beneluxomradet, eller

b) Europeiska unionen och de inom
dessa omraden — forutom i det fore-
tag ddr pafyllningen sker — inte kan
uppfattas av allminheten?

3) For det fall fraga 2 (a eller b) besvaras
jakande, vilket kriterium ska anvéndas
for att avgora huruvida det ror sig om
varumirkesintrdng: ska som kriterium
anvéindas hur en normalt informerad och
skiligen uppmérksam och medveten ge-
nomsnittskonsument i Beneluxlédnderna
respektive i Europeiska unionen — med
vilket under de givna omstindigheterna
endast avses en fiktiv eller abstrakt kon-
sument — uppfattar kdnnetecknen, el-
ler ska ett annat kriterium tillimpas, till
exempel hur en konsument i det land till
vilket varorna ska exporteras uppfattar
kénnetecknen?”

15. Winters, Red Bull och Europeiska kom-
missionen har avgett skriftliga och muntliga
yttranden. Vid den muntliga férhandlingen
den 10 mars 2011 deltog dessutom republi-
ken Polen.
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IV — Bedomning

16. I forevarande mal har tre viktiga fragor
véckts, ndmligen for det forsta fragan huru-
vida en tjansteleverantér, som pa uppdrag
av ndgon annan tappar en dryck pa en burk
vilken &r forsedd med ett kidnnetecken som
liknar ett varumarke, gor intrang i varumar-
kesritten (fraga 1 a), for det andra fragan hu-
ruvida intrdng ocksd gors i varumérket om
varorna dr avsedda att exporteras fran det
omréade ddr varumérket dr skyddat (fraga 2)
och for det tredje fragan vilket kriterium som
ska anvindas nér risken for forvaxling be-
doms for exportvaror (fraga 3).

A —Frigala

17. Med fraga 1 a vill den hénskjutande dom-
stolen fa klarhet i huruvida enbart tappning
pa dryckesburkar som &r forsedda med ett
kdnnetecken ska anses utgéra anvindning
i ndringsverksamhet av detta kénnetecken
i den mening som avses i artikel 5 i varu-
markesdirektivet, d&ven om tappningen sker
i form av tillhandahéllande av tjanst f6r och
pa uppdrag av tredje man och avser dennes
produkter.

18. Enligt artikel 5.1 och 5.2 i varumairkes-
direktivet ger det registrerade varumérket
innehavaren en ensamritt som innebdr att
innehavaren har rétt att, om vissa villkor &r
uppfyllda, forhindra tredje man, som inte
har hans tillstdnd, att i nédringsverksamhet
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anvianda kidnnetecken som ir identiska med
eller liknar det egna varumérket.®

19. Dessutom ska de handlingar som raknas
upp i artikel 5.3 i varumairkesdirektivet, i syn-
nerhet anbringande av kénnetecknet pa varor
eller deras forpackning (artikel 5.3 a), anses
utgora anviandning. ®

20. Tappning av drycker pa burkar som é&r
forsedda med det omtvistade kédnneteck-
net motsvarar anbringande av dessa kédn-
netecken pa dryckerna, eftersom dryckerna
noédvéndigtvis associeras med kidnnetecknen
pé foérpackningen.” Det kan f6ljaktligen an-
tas att Winters anvinder kidnnetecknen for
varor i den mening som avses i artikel 5.1 i
varumirkesdirektivet.

21. Domstolen har emellertid faststallt att
artikel 5.1 och 5.2 i varumirkesdirektivet (i
princip) ska tolkas pé sé sitt att bestimmel-
sen omfattar anvindning av ett kinnetecken
som &r identiskt med eller liknar varumaérket

5 — Dom av den 12 juni 2008 i mal C-533/06, O2 Holdings & O2
(UK) (REG 2008, s. 1-4231), punkt 32.

6 — Dom av den 12 november 2002 i mal C-206/01, Arsenal
Football Club (REG 2002, s. 1-10273), punkt 41, av den
25 januari 2007 i mdl C-48/05, Adam Opel (REG 2007,
s. 1-1017), punkt 20, av den 23 mars 2010 i de forenade
milen C-236/08-C-238/08, Google France och Google
(REU 2010, s. I-2417), punkt 61.

7 — Semitt forslagtillavgorande avden 7 april 2011 imal C-46/10,
Viking Gas, punkt 18, mélet anhéngigt vid domstolen.

for varor som salufors eller tjdnster som ut-
fors av tredje man.®

22. Domstolen har i detta ssmmanhang ock-
sd hénvisat till systematiken i artikel 5 i va-
rumirkesdirektivet: anvindning av ett tecken
for varor eller tjanster i den mening som avses
i artikel 5.1 och 5.2 ska anses utgéra anvand-
ning for att sarskilja dessa varor eller tjinster,
medan artikel 5.5 avser "anvidndning av ett
tecken for annat andamal &n att sdrskilja va-

ror eller tjanster”?®

23. Enligt denna réttspraxis skulle till att bor-
ja med syftet med att anvinda kénnetecken
vara att sdrskilja varor och tjinster. Sa ér fal-
let hir, eftersom de omtvistade kdnnetecknen
ska sarskilja Smart Drinks drycker fran andra
drycker.

24. Domstolen har emellertid nyligen beto-
nat att tredje mans anvéndning av ett kinne-
tecken som ér identiskt med eller liknar inne-
havarens varumirke atminstone forutsitter
att tredje man anvinder kidnnetecknet i sitt

8 — Domen i mélet Adam Opel (ovan fotnot 6), punkt 28,
och domen i mélet O2 Holdings & O2 (UK) (ovan fot-
not 5), punkt 34. Se dven dom av den 11 september 2007 i
mal C-17/06, Céline (REG 2007, s. 1-7041), punkterna 22
och 23, samt domen i de férenade malen Google France och
Google (ovan fotnot 6), punkt 60.

9 — Dom av den 23 februari 1999 i mal C-63/97, BMW
(REG 1999, s. 1-905), punkt 38, och domen i mélet Céline
(ovan fotnot 8), punkt 20.
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eget reklammeddelande. " Fér detta talar det
systematiska sambandet mellan artiklarna 5
och 6 i varumirkesdirektivet, vilket domsto-
len redan tidigare har hénvisat till. Eftersom
med begreppen “varor” och “tjanster” i ar-
tikel 6.1 b och 6.1 ¢ i varumérkesdirektivet
nddvéndigtvis avses varor och tjdnster som
saluférs eller utfors av tredje man, maste an-
vindningen av kdnnetecken enligt artikel 5
i princip ocksa avse tredje mans varor och
tjanster. !

25. Mot bakgrund av ovanstidende har Win-
ters inte gjort sig skyldigt till varumérkesin-
trang. Winters anvander namligen inte kén-
netecknen i sin egen reklam. Foretaget salufor
i synnerhet inte de dryckesburkar som ér for-
sedda med de ifrdgavarande kénnetecknen,
utan foretaget utfor enligt vad som har fast-
stéllts i malet vid den nationella domstolen
bara en tjanst, ndmligen tappning pa burkar.

26. Denna tjinst dr helt oberoende av de
omtvistade kdnnetecknen och Red Bulls va-
rumirke. Den skiljer sig hdrigenom fran den
anviandning for nagon annans varor eller
tjanster som enligt domstolen omfattas av

10 — Domen i de férenade malen Google France och Google
(ovan fotnot 6), punkt 56.

11 — Domen i mélet Adam Opel (ovan fotnot 6), punkt 29.
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artikel 5.1 i varumérkesdirektivet. I det fal-
let var det fraga om tjénster som avsag vissa
mirkesvaror? eller som genom jamforande
reklam sérskildes fran andra tjinster med
varumirke.® Varumirkena anvindes emel-
lertid i reklamen.

27. Domstolen har dessutom faststéllt att an-
vindningen eventuellt ocksa kan avse en an-
nan persons varor eller tjanster for vars rak-
ning anvindaren handlar.** I det fallet rorde
det sig om en kommissiondr som pa uppdrag
av dgaren saluforde varorna som var forsedda
med kidnnetecken. ®

28. Tappning pa dryckesburkar med kénne-
tecken kan dock inte jamforas med saluforing
for ndgon annans riakning. Kommissionédren
véinder sig till konsumenten med de ifraga-
varande kidnnetecknen. Han anvinder dem
alltsd i sin egen reklam, varfér konsumen-
ten i synnerhet kan sdtta kommissionéren i
samband med varumirket.'® Ett tappnings-
foretag som bara upptrider med de ifriga-
varande kdnnetecknen infor sin uppdragsgi-
vare kan dédremot inte séttas i samband med
varumadrket.

12 — Domen i mélet BMW (ovan fotnot 9) avsig reparation av
fordon av detta marke.

13 — Domen i mélet O2 Holdings & O2 (UK) (ovan fotnot 5)
avsag jamforande reklam for telefontjénster.

14 — Domen i de férenade malen Google France och Google
(ovan fotnot 6), punkt 60, och beslut av den 19 febru-
ari 2009 i mal C-62/08, UDV North America (REG 2009,
s.1-1279), punkterna 43-51.

15 — Beslutet i malet UDV North America (ovan fotnot 14).

16 — Beslutet i malet UDV North America (ovan fotnot 14),
punkterna 47-49.
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29. Det ror sig dérfor inte om ett erként un-
dantag fran principen att kidnnetecken enligt
varumirkesritten bara anvinds i egen reklam.

30. Det aktuella fallet kan emellertid ge an-
ledning till att skapa ytterligare ett undantag
for tappningsforetag.

31. For detta talar sirskilt den omstindighe-
ten att det lag ndra till hands att misstanka
varumirkesintrdng i malet vid den nationella
domstolen, eftersom Red Bulls varumarke ar
ként. Detta géller desto mer som Winters en-
ligt egen uppgift sjélva tappar drycker for Red
Bull och dérfér maste kénna till varumérket.

32. Sadana subjektiva faktorer kan dock inte
vara avgorande, eftersom varumaérkesintrang
ar oberoende av all skuld — &ven om det till
exempel enligt tysk ratt krdvs uppsat eller
vardsloshet for ritt till skadestdnd.

33. Ett sadant undantag skulle for 6vrigt ut-
sdtta tjansteleverantdrer som Winters for
orimliga risker. Inte bara foretag som tappar
drycker, utan alla foretag som forpackar varor
eller bearbetar forpackningar pa uppdrag av

17 — Se 14.6 § i den tyska varumirkeslagen (Markengesetz).

négon annan skulle drabbas.'® De kan i prak-
tiken knappast garantera att de kdnnetecken
som en uppdragsgivare har valt ut inte gor
intrang i ndgon annans varumarken.

34. Speciellt enkla varumérken som inte &r
kinda i den mening som avses i artikel 5.2
i varumirkesdirektivet finns namligen i ett
stort antal som inte gar att Gverblicka.®
Tjénsteleverantorerna kan i praktiken knap-
past beakta dessa i samband med varje upp-
drag. Detta giller sérskilt for figurmarken
som dnnu inte utan vidare kan sékas pa au-
tomatisk vig. Annu svarare skulle det vara att
i de fall som omfattas av artikel 5.1 b i varu-
maérkesdirektivet, vilken dr relevant i forelig-
gande mél, dessutom kontrollera om det finns
tillrackligt liknande enkla varumérken som
kan utsdttas for intrang.

35. Dessa problem nir det giller att und-
vika  varumérkesintrang &dr  visserligen
inte lika stora som de problem som en

18 — Domstolen behandlar fér nirvarande i de fortfarande
anhdngiga maélen Orifarm m.fl. (C-400/09, EUT C 312,
2009, s. 23) och Paranova Danmark och Paranova Pack
(C-207/10, EUT C 179, 2010, s. 23) en fraga som liknar den
som det aktuella malet giller, ndmligen huruvida férpack-
ningsforetaget och/eller den som ger ompackning i upp-
drag maste anges vid ompackning av parallellimporterade
lakemedel.

19 — Den 28 februari 2011 var till exempel 6ver 700000 gemen-
skapsvarumairken registrerade hos Byrdn f6r harmonise-
ring inom den inre marknaden (http://oami.europa.eu/
ows/rw/resource/documents/OHIM/statistics/ssc009-sta-
tistics_of_community_trade_marks_2011.pdf, besékt den
16 mars 2011).
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soktjanstleverantor pa Internet konfronteras
med ndr denna gor det mojligt for sina kun-
der att anvinda varumaérken och kdannetecken
som liknar varumirken.® Andi ir de bada
fallen jamforbara, och i det aktuella fallet ska
tjansteleverantoren, liksom i fallet med Inter-
nettjansten, inte anses ha gjort sig skyldig till
varumairkesintrang.

36. Kommissionen befarar visserligen att det
skulle leda till missbruk om foretaget som
utfoér tappning pa uppdrag av nigon annan
skulle anses gora sig skyldigt till varumar-
kesintrang, eftersom de féretag som forsoker
géra intrang i varumairken skulle ge tredje
man i uppdrag att utfora de handlingar som
utgor varumérkesintrang.

37. Risken for missbruk kan emellertid un-
danrdjas med stod av artikel 11.3 i direk-
tiv 2004/48. Enligt dessa bestimmelser kan
foreldgganden riktas till en mellanhand vars
tjidnster utnyttjas av tredje man for att gora
intrang i en immateriell rattighet.

38. For ett sadant forelaggande krévs visserli-
gen ocksa att intrang gors i varumérkesratten,
men det dr tillrackligt om anvdndningen av
kdnnetecknen pé burkarna tillskrivs mellan-
handens uppdragsgivare. Med reservation for
den andra fragan ligger detta néra till hands i

20 — Se domen i de forenade malen Google France och Google
(ovan fotnot 6), punkterna 56 och 57.
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det aktuella fallet, eftersom uppdragsgivaren
Smart Drinks har valt ut kinnetecknen i fraga
och de anvinds for att identifiera dess varor. !

39. Till skillnad fran paféljden for en mellan-
hands varumirkesintrang foreskrivs visser-
ligen inte skadestand enligt artikel 11 tredje
meningen i direktiv 2004/48, men enligt na-
tionella bestimmelser kan sddant utverkas pa
grund av mellanhandens brottsliga medver-
kan i uppdragsgivarens varumérkesintrang —
sdrskilt i form av medhjalp. Enbart vérdslos-
het torde dock aldrig vara tillrdckligt for att
motivera att det dr frigan om medhjalp.*

40. Svaret pa fraga 1 a dr saledes att enbart
"tappning” pa forpackningar som ér forsedda
med ett kidnnetecken inte ska anses utgora
anvindning i ndringsverksamhet av detta
kénnetecken i den mening som avses i arti-
kel 5.1 b i varumirkesdirektivet, om tapp-
ningen endast utgdr tillhandahallande av
tjdnst for och pa uppdrag av ndgon annan.

21 — Se, for ett liknande resonemang, domen i de forenade
malen Google France och Google (ovan fotnot 6), punk-
terna 51 och 52.

22 — Se, betriffande tysk ritt, 830 § i civillagen (Biirgerliches
Gesetzbuch) och 26, 27 §§ i strafflagen (Strafgesetzbuch)
samt, speciellt angéende varumirkesintrang, Hacker, F,
”§ 14 — Ausschliefiliches Recht — Rechtsfolgen der Marken-
verletzung’, i Strobele/Hacker, Markengesetz-Kommentar,
nionde upplagan, Carl-Heymanns-Verlag, Kéln 2009,
s. 794, punkt 272.
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B— Friga lb

41. Med denna fraga onskar Hoge Raad fa
klarhet i huruvida det har ndgon betydelse om
det ror sig om intrang i den mening som avses
iartikel 5.1 a eller b i varumaérkesdirektivet.

42. Det &r tveksamt om fragan 6ver huvud
taget har betydelse for utgédngen i malet,
eftersom Red Bull enligt begdran om for-
handsavgorande och egna uppgifter i malet
vid den nationella domstolen stoder sig pa
varumirket RED BULL och négot darmed
identiskt kdnnetecken inte har anvénts. Det
ar darfor uteslutet att tilldimpa artikel 5.1 a i
varumérkesdirektivet.

43. Om domstolen éndé besvarar fragan an-
ser jag liksom parterna att det for svaret pé fra-
ga 1 a inte har nagon betydelse om varumar-
kesintrang foreligger i den mening som avses
iartikel 5.1 a eller b i varumarkesdirektivet.

C — Frdga 2

44. Hoge Raad har stallt fraga 2 bara for den
hindelse att tappningsforetaget sjalvt gor in-
trang i Red Bulls varumirke, eftersom Hoge
Raad mojligtvis antar att sddant intrang &r

en forutsittning for att stélla krav gentemot
tappningsforetaget. Ett sadant antagande
skulle dock vara felaktigt, eftersom varumar-
kesinnehavaren enligt artikel 11 tredje me-
ningen i direktiv 2004/48 kan forhindra och
— eventuellt — krdva skadestand pa grund av
brottslig medverkan till varumérkesintrang,
om tappningsforetagets uppdragsgivare —
Smart Drinks, i det aktuella fallet — gor in-
trang i varumairket i den mening som avses
i artikel 5 i varumarkesdirektivet. Det dr dér-
for, trots det foreslagna svaret pa fraga 1 a,
nodvindigt att ocksa besvara fraga 2 for att ge
den hénskjutande domstolen ett anvindbart
svar.”

45. Det ska klargoras huruvida anvindning
av ett kinnetecken kan forbjudas i Benelux-
omradet enligt artikel 5 i varumérkesdirekti-
vet, dven om de varor som dr forsedda med
kdnnetecknet endast dr avsedda att exporte-
ras till stater utanféor Beneluxomradet eller
Europeiska unionen och de inom dessa om-
raden inte — forutom i det foretag dér tapp-
ningen sker —kan uppfattas av allménheten.

23 — Se, betriffande nodvindigheten av en tolkning av begiran
om foérhandsavgorande for att lamna ett anvindbart svar,
sarskilt dom av den 12 juli 1979 i mal 244/78, Union Laitiére
Normande (REG 1979, s. 2663), punkt 5, av den 12 decem-
ber 1990 i mal C-241/89, SARPP (REG 1990, s. 1-4695),
punkt 8, och av den 29 januari 2008 i mal C-275/06, Promu-
sicae (REG 2008, s. I-271), punkt 42.
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1. Forutsattningar for varumarkesintrang

46. For varumirkesintrdng talar den om-
stdndigheten att det enligt artikel 5.3 i varu-
mirkesdirektivet dr uttryckligen forbjudet att
anbringa tecknet pa varor eller deras forpack-
ning (artikel 5.3 a) och att exportera varor
under tecknet (artikel 5.3 c). Jag har ocksa pé-
pekat ovan att de handlingar som ridknas upp
i artikel 5.3 ska anses utgora anvidndning av
varor eller tjanster. **

47. Artikel 5.3 i varumirkesdirektivet kan
emellertid bara tillimpas om villkoren i arti-
kel 5.1 eller 5.2 &r uppfyllda.

48. Artikel 5.1 b i varumirkesdirektivet ska
undersokas i det aktuella fallet. Enligt denna
far innehavaren av ett registrerat varumarke
forhindra tredje man att i naringsverksamhet
anvénda tecken som pé grund av sin identitet
eller likhet med varumirket och identiteten

24 — Seovan, punkt 19.
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eller likheten hos de varor och tjéanster som
tacks av varumairket och tecknet kan leda
till férvaxling hos allménheten, inbegripet
risken for association mellan tecknet och
varumairket.

49. Om den hinskjutande domstolen fast-
stiller att risk for forvixling foreligger pa
grund av att de anvianda kénnetecknen liknar
Red Bulls varumairke, ar dessa villkor prima
facie uppfyllda. Om varorna exporteras har
detta ingen betydelse, eftersom de dr avsedda
att siljas, vilket innebér att kédnnetecknen ska
anvéndas i ndringsverksamhet.

50. Varumirkets funktion skulle eventu-
ellt ocksd ha skadats,” eftersom risken for
forvixling nodvéndigtvis ocksd medfor en
risk for att ursprungsangivelsefunktionen
skadas. %

25 — Se, betriffande detta ytterligare villkor for varumirkes-
intrang, domen i malet Arsenal Football Club (ovan fot-
not 6), punkt 51, dom av den 18 juni 2009 i mal C-487/07,
L'Oréal m.fl. (REG 2009, s. 1-5185), punkt 60, domen
av den 23 mars 2010 i de forenade malen Google France
och Google (ovan fotnot 6), punkt 76, och dom av den
8 juli 2010 i méal C-558/08, Portakabin och Portakabin
(REU 2010, s. 1-6963), punkt 29.

26 — Sedomenimalet L'Oréal m.fl. (ovan fotnot 25), punkt 59, och
domen i malet Portakabin och Portakabin (ovan fotnot 25),
punkt 50 och féljande punkter, och generaladvokaten
Poiares Maduros forslag till avgorande av den 22 septem-
ber 2009 i de forenade malen C-236/08—C-238/08, Google
France och Google, punkt 100, mélet anhingigt vid
domstolen.
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2. Fall avseende transitering

51. Ide fall dir domstolen har uteslutit varu-
mirkesintrang vid transitering av varor som
innebdr intradng i varumarkesratten uppkom-
mer dock tvivel betriffande fragan huruvida
varumirkesintring foreligger.”

52. Dessa fall kan tolkas sa, att domstolen
tillater bade import och export av sddana va-
ror trots artikel 5.3 ¢ i varumarkesdirektivet.

53. Detta skulle emellertid vara ett miss-
forstand.

54. I rattspraxis fran senare tid avseende
transitering har domstolen némligen be-
tonat tullovervakningen av varorna.” Det
har varit fraga om extern transitering, var-
vid allt sker som om varorna inte hade in-
forts i gemenskapen innan de overgick till

27 — Dom av den 23 oktober 2003 i mal C-115/02, Rioglass och
Transremar (REG 2003, s. I-12705), av den 18 oktober 2005
i mal C-405/03, Class International (REG 2005, s. 1-8735),
och av den 9 november 2006 i mal C-281/05, Montex Hol-
dings (REG 2006, s. -10881).

28 — Domen i malet Class International (ovan fotnot 27),
punkt 37 och féljande punkter, och domen i méilet Montex
Holdings (ovan fotnot 27), punkt 16 och féljande punkter.

fri omsittning, vilken skulle d4ga rum inom
bestimmelselandet. >

55. Sa ldnge varorna 6vervakas av tullen kan
de inte saluforas inom unionen — under in-
trang i varumirkesritten.*® Om tredje man
dédremot handhar varorna medan de ar hén-
forda till forfarandet for extern transitering
pé ett satt som nodvindigtvis medfor att de
slapps ut pd marknaden i denna transiterings-
medlemsstat® kan en varumirkesinnehavare
forhindra vidare transitering.

56. Varor som tillverkas inom det omrade dér
varumirket dr skyddat 6vervakas ddremot i
princip inte av tullen. De har i stéllet 6vergatt
till fri omsattning inom detta omrade, &ven
om avsikten &r att exportera dem direkt. Det
finns dérfor risk for att varorna édnda salufors
inom det omrdde som varumairket &r registre-
rat for, antingen pa grund av att d4garen édndrar
sig eller genom att tredje man ldgger beslag
pa varorna.

29 — Domen i malet Montex Holdings (ovan fotnot 27), punkt 18.

30 — Se generaladvokaten Jacobs forslag till avgorande av den
26 maj 2005 i mal C-405/03, Class International (REG 2005,
s. 1-8735), punkt 36.

31 — Domen i mélet Montex Holdings (ovan fotnot 27), punkt 23.
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57. Denna risk for varumairkesintrang mo-
tiverar ett forbud enligt artikel 5 i varumair-
kesdirektivet mot att anvdnda kénnetecknet
inom det omréade for vilket varumérket &r
registrerat, om varor som &r forsedda med
kénnetecknet endast dr avsedda att expor-
teras till stater utanfor detta omrade och de
inom dessa omraden — forutom i det foretag
dér tappningen sker — inte kan uppfattas av
allménheten.

D — Fraga 3

58. Fraga 3 avser de kriterier som ska anvan-
das nédr varumaérkesintrang provas.

59. Om tredje man anvinder ett kinne-
tecken som liknar ett varumirke foér varor
och tjinster som é&r identiska med de varor
och tjdnster som omfattas av varumérkesre-
gistreringen kan innehavaren av varumérket
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hindra anvédndningen av kdnnetecknet endast
om risk for forvéxling foreligger. Risk for for-
véxling foreligger om det finns risk for att all-
miénheten kan tro att varorna eller tjdnsterna
i fraga kommer fran samma foretag eller fran
foretag med ekonomiska band. *

60. Med fraga 3 ska omsittningskretsen
slds fast i forevarande mal: ska som krite-
rium anvidndas hur en normalt informerad
och skiligen uppmirksam och medveten ge-
nomsnittskonsument i det omrade for vilket
varumirket dr registrerat uppfattar kinne-
tecknen, eller ska ett annat kriterium tillam-
pas, till exempel hur en konsument i det land
till vilket varorna ska exporteras uppfattar
kdnnetecknen?

61. Svaret foljer av resonemanget betréffan-
de fraga 2 och sirskilt det territoriellt begran-
sade skyddet av varumaérket. Eftersom varu-
mirkesintrang genom varor som exporteras
ar baserat pa risken for saluforing inom det
omrade ddr varumirket ar skyddat,* maéste
bedémningen grunda sig pa hur en normalt
informerad och skiligen uppmérksam och
medveten genomsnittskonsument i detta om-
rade uppfattar kannetecknet.

32 — Domen i mélet Portakabin och Portakabin (ovan fotnot 25),
punkterna 50 och 51 med vidare hanvisningar.

33 — Se ovan, sirskilt punkterna 56 och 57.
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Forslag till avgorande

62. Mot bakgrund av vad som anforts ovan foreslar jag att domstolen besvarar tolk-
ningsfragorna pa foljande sitt:

1)

Enbart "tappning” pa forpackningar som é&r forsedda med ett kdnnetecken ska
inte anses utgora anvdndning i néringsverksamhet av detta kdnnetecken i den
mening som avses i artikel 5.1 b i radets forsta direktiv 89/104/EEG om tillndrm-
ningen av medlemsstaternas varumaérkeslagar, om tappningen endast utgor till-
handahéllande av tjénst for och p& uppdrag av nagon annan.

Det &r enligt artikel 5.1 b i direktiv 89/104 mojligt att inom det omrade for vil-
ket varumairket ar registrerat forbjuda anvindning av ett kdnnetecken som kan
forvaxlas med ett varumérke, om de varor som ér forsedda med kiannetecknet
endast dr avsedda att exporteras till stater utanfor detta omréde och de inom
dessa omraden inte — forutom i det foretag ddr tappningen sker — kan uppfattas
av allménheten.

Risken for forvixling ska bedomas utifran hur en normalt informerad och ska-
ligen uppmaérksam och medveten genomsnittskonsument inom det omrade f6r
vilket varumarket &r registrerat uppfattar kannetecknet.
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