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FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT
JULIANE KOKOTT
foredraget den 21 mars 2013

Mal C-65/12

Leidseplein Beheer BV
H.J.M. de Vries

(begdran om forhandsavgorande fran Hoge Raad der Nederlanden (Nederlanderna))

"Direktiv 2008/95/EG — Varumadrkesratt — Ratt for innehavaren av ett registrerat varumérke —
Varumirke som ar kint — Tredje man drar utan skilig anledning otillborlig fordel av ett kinnetecken
som dr identiskt med eller liknar ett kidnt varumirke — Begreppet skilig anledning”

I — Inledning

1. Medlemsstaterna kan ge innehavarna av varumairken som é&r kénda ratt att forhindra tredje man fran
att anvianda ett kidnnetecken som liknar varuméirket om anvdndningen av tecknet utan skilig anledning
drar otillborlig fordel av eller ar till forfang for varumaérkets sarskiljningsformaga eller renommé.

2. Eftersom domstolen, vad avser reklam genom sokord pa Internet, redan har uttalat sig om olika
aspekter som kan utgora skilig anledning for anvindningen,” ska nu prévas i vilken omfattning
anviandning i god tro av ett kdnnetecken innan ansdkan om registrering av ett liknande varumirke,
som senare blir kdnt, kan utgora skilig anledning for senare anvdndning av det forstndmnda tecknet.
H.J.M. de Vries och hans foretag Leidseplein Beheer BV anvidnder ndmligen sedan lang tid innan
varumirket Red Bull forst registrerades en bild av en bulldogg tillsammans med orden "The Bulldog”.
Den aktuella tvisten ror fragan huruvida Red Bull kan férbjuda anvdndningen av detta kédnnetecken for
en energidryck.

1 — Originalsprak: tyska.
2 — Dom av den 22 september 2011 i mal C-323/09, Interflora och Interflora British Unit (REU 2011, s. I-8625), punkt 91.
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II - Tillimpliga bestimmelser

A — Unionsrdtten

3. Artikel 5.1 i varumirkesdirektivet® reglerar de rittigheter som tillkommer samtliga
varumérkesinnehavare enligt f6ljande:

"Det registrerade varumairket ger innehavaren en ensamrétt. Innehavaren har rétt att forhindra tredje
man som inte har hans medgivande att i niaringsverksamhet anvinda

a)  tecken som ar identiska med varumérket med avseende pa de varor och tjanster som ar identiska
med dem f{or vilka varumérket ar registrerat,

b)  tecken som pa grund av sin identitet eller likhet med varumaérket 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.”

4. Artikel 5.2 i varumarkesdirektivet reglerar de ytterligare rittigheter som tillkommer innehavarna av
varumirken som ar kidnda, enligt fo6ljande:

"En medlemsstat far ocksa besluta att innehavaren ska ha ritt att forhindra tredje man, som inte har
hans tillstand, fran att i ndringsverksamhet anvinda ett tecken som ... liknar varumérket med
avseende pa varor och tjdnster av annan art &n dem for vilka varumadrket &ar registrerat, om detta ar
kint i den medlemsstaten och om anvidndningen av tecknet utan skilig anledning drar otillborlig
fordel av eller ar till forfang for varumarkets sérskiljningsforméga eller renommé.”

B — Nederldndsk rdtt

5. Nederlandsk varumaérkesrdtt regleras av Beneluxkonventionen om immateriella rattigheter,
undertecknad i Haag den 25 februari 2005, i dess gillande lydelse fran den 1 februari 2007.
Artikel 2.20 forsta stycket c i konventionen motsvarar artikel 5.2 i varumarkesdirektivet.

III — Bakgrund och begidran om forhandsavgorande

6. Red Bull dr innehavare av ord-/figurmirket "Red Bull Krating-Daeng”, som den 11 juli 1983
registrerades for klass 32 (alkoholfria drycker). Foretagets mest kinda produkt dr en energidryck som
bér samma namn.

7. HJ.M. de Vries ar innehavare av ord-/figurmiarket "The Bulldog”, som den 14 juli 1983 dven det
registrerades for klass 32 (alkoholfria drycker), samt liknande dldre varumarken. H.J.M. de Vries hade
borjat anvinda detta kidnnetecken (langt) innan Red Bull ar 1983 registrerade sitt varumérke, och
detta for "gastronomiska tjanster med dryckesforséljning” och for olika merchandise-tjanster. H.J.M.
de Vries har hérvid uppgett att man sedan ar 1975 bland annat anvdnder kdnnetecknet for
"Coffeeshops”, men é&ven for kaféer, ett hotell, cykeluthyrning och sedan ar 1997 aven for en
energidryck. Leidseplein Beheer BV ér det bolag som H.J.M. de Vries anvéinder sig av for att bedriva
denna verksamhet.

3 — Begiran om forhandsavgérande ror radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnairmningen av medlemsstaternas
varumirkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgdva, omrade 13, volym 17, s. 178). Europaparlamentets och radets
direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillndirmningen av medlemsstaternas varumérkeslagar (EUT L 299, s. 25), vars relevanta
bestammelser till innehallet inte skiljer sig fran dem i forstnamnda direktiv, dr dock tillampligt.
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8. Red Bull vill sédrskilt uppna resultatet att H.J.M. de Vries slutar att producera och sélja energidrycker
med kdnnetecknet "Bull Dog”, andra kidnnetecken som innehéller ordet "Bull” eller andra kidnnetecken
som liknar Red Bull pa ett sadant sitt att de kranker varumarkesritten.

9. Rechtbank Amsterdam gick i forsta instans pa H.J.M. de Vries linje. Gerechtshof te Amsterdam gick
i andra instans daremot pa Red Bulls linje. H.J.M. de Vries 6verklagade till Hoge Raad, som nu har att
avgora malet.

10. Enligt begdran om forhandsavgorande har det hittills aldrig avgjorts hur mycket de bada
kdannetecknen liknar varandra. I forevarande forfarande gar det darfor inte att utgd fran att det
foreligger en risk for forvaxling. Av begdran om forhandsavgorande framgar inte heller klart huruvida
H.J.M. de Vries vill delta i den miljardomséttning som Red Bull har inom energidrycksbranschen och
&kt snalskjuts pa dess vilkinda varumairke for att dra otillborlig fordel av detsamma.*

11. Hoge Raad é&r framforallt osdker pa huruvida den tidigare anvdndningen av kénnetecknet kan
utgora skilig anledning. Hoge Raad har darfor stillt foljande fraga till domstolen:

"Ska artikel 5.2 i direktiv 89/104 tolkas sa, att det kan vara fraga om skilig anledning, i den mening
som avses i denna bestdmmelse, dven om tredje man i god tro har anvént ett kénnetecken som ér
identiskt med eller liknar det kinda varumairket innan en ansékan om registrering av det varumairket
inges?”

12. Parterna i det nationella malet, det vill siga Leidseplein Beheer B.V., H.].M. de Vries och Red Bull
GmbH, samt Republiken Italien och Europeiska kommissionen har inkommit med skriftliga yttranden.
Alla utom Italien deltog ocksa i forhandlingen den 27 februari 2013.

IV - Rittslig bedomning

A — Bakgrunden till tolkningsfrdagan

13. Vad for det forsta giller tillimpligheten av de bestimmelser som ndmns i artikel 52 i
varumadrkesdirektivet foljer det av fast réttspraxis att dven om dessa bestimmelser uttryckligen endast
avser det fall dd anviandning sker av ett kénnetecken som é&r identiskt med eller liknar ett ként
varumirke for varor eller tjanster av annat slag 4n dem for vilka varumaérket har registrerats, sa galler
det foreskrivna skyddet givetvis dven de fall ddr en sddan anvéndning avser varor och tjanster som ar
identiska med eller av liknande slag som dem for vilka varumairket i fréga har registrerats.” De giller
saledes dven i malet vid den nationella domstolen, vilket ror identiska varor, ndrmare bestamt
energidrycker.

14. Vad sedan giller omfattningen av det skydd som ges innehavare av kinda varumairken, gor
domstolen foljande bedomning. Det foljer av ordalydelsen i artikel 5.2 i varumaérkesdirektivet att
innehavare av denna typ av varumirken har ritt att forhindra tredje man, som inte har hans
medgivande, att i nédringsverksamhet anvinda ett kénnetecken som dar identiskt med eller liknar

4 — Nummer 3.10.2 i begéran om forhandsavgorande.

5 — Dom av den 9 januari 2003 i mal C-292/00, Davidoff (REG 2003, s. I-389), punkt 30, och av den 23 mars 2010 i de forenade malen
C-236/08-C-238/08, Google France och Google (REU 2010, s. I-2417), punkt 48, samt domen i malet Interflora och Interflora British Unit
(ovan fotnot 2), punkt 68.
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varumirket, om anvidndningen av kdnnetecknet utan skilig anledning drar otillborlig fordel av eller &r
till forfang for varumarkenas sarskiljningsformaga eller renommé. Det krivs inte att det foreligger risk
for forvaxling hos omsittningskretsen for att innehavaren av det kdnda varumirket ska kunna gora
gillande denna ritt.°

15. De intrang som artikel 5.2 i varumarkesdirektivet skyddar mot utgors for det forsta av intrang som
innebér forfing for varumaérkets sérskiljningsforméga ("urvattning”), for det andra intrang som innebér
forfang for varumérkets renommé ("nedsvirtning”) och for det tredje intrang som innebér att det dras
otillborlig fordel av varumérkets sérskiljningsformaga eller renommé (’snyltning”). Det ricker att nagot
av dessa tre slags intrang dr for handen for att regeln i de nimnda bestimmelserna ska vara tillamplig.”

16. I det nationella forfarandet utgick domstolen i andra instans fran att sékanden "drar otillborlig
fordel av ... varumirkets sdrskiljningsformaga eller renommé”, dven kallat snyltning. Intranget i
varumairkesinnehavarens rattigheter ar i detta fall inte knutet till det forfang varumairket utsatts for,
utan till den fordel det inneburit for tredje man som anvént ett identiskt eller liknande kdnnetecken.
Uttrycket omfattar bland annat de fall da det foreligger ett klart utnyttjande i det kdnda varumairkets
kolvatten, pa grund av att bilden av varumaérket eller de egenskaper som detta formedlar dverforts pa
de varor som omfattas av det identiska eller liknande kinnetecknet.®

17. Hoge Raad har vilandeforklarat malet om 6verklagande fran H.J.M. de Vries och stillt en fraga till
domstolen om huruvida en skilig anledning, i den mening som avses i artikel 5.2 i
varumarkesdirektivet, ocksa kan foreligga nédr kannetecken som é&r identiska med eller liknar det kédnda
varumadrket anvénts av tredje man i god tro redan innan detta varumaérke registrerades.

B — Red Bulls standpunkt

18. Red Bull anser att en skilig anledning endast ska anses foreligga ndr den person som anvinder
detta kdnnetecken maste anvinda just detta kidnnetecken, och nér det vore obilligt att hindra denna
anviandning, trots att den orsakar varumérkesinnehavaren skada. Med andra ord: Det maste vara fraga
om en tvingande grund som gor det omdjligt for den berdrde att avstda frdn den omtvistade
anvindningen. Red Bull stoder sig hir pd en dom fran domstolen,” ett beslut fran en
overklagandenamnd vid harmoniseringsbyran'® och Beneluxdomstolens tidigare praxis.

C — Ordalydelsen

19. Artikel 5.2 i varumairkesdirektivet har i nederlandsk version en lydelse som méjligen ligger ndrmare
Red Bulls restriktiva tolkning &n andra sprakversioner. I nederldndsk version anvidnds inte uttrycket
”skilig anledning” ("rechtvaardige reden”), utan "6vertygande skal” eller "giltiga skél” ("geldige reden”).
Denna lydelse kan man tolka sa, att det uppstills ett krav att det foreligger en konkret ritt att anvinda
kdnnetecknet, exempelvis en namnritt eller ett dldre varumaérke.

6 — Dom av den 18 juni 2009 i mél C-487/07, L'Oréal m.fl. (REG 2009, s. I-5185), punkt 36, och domen i malet Interflora och Interflora British
Unit (ovan fotnot 2), punkterna 70 och 71.

7 — Dom av den 27 november 2008 i méal C-252/07, Intel Corporation (REG 2008, s. I-8823), punkterna 27 och 28, och domarna i malen L'Oréal
m.fl. (ovan fotnot 6), punkterna 38 och 42, och Interflora och Interflora British Unit (ovan fotnot 2), punkterna 70 och 71.

8 — Domarna i mélen L'Oréal m.fl. (ovan fotnot 6), punkt 41, och Interflora och Interflora British Unit (ovan fotnot 2), punkt 74.

9 — Dom av den 25 mars 2009 i mal T-21/07, L’Oréal mot harmoniseringsbyran — Spa Monopole (SPALINE) (ej publicerad i réttsfallssamlingen),
punkt 43.

10 — Beslut fattat av harmoniseringsbyréns andra 6verklagandendmnd den 10 november 2010 (OStCaR/OSCAR) (R 1797/2008-2), punkt 63.
11 — Dom av den 1 mars 1975 i mélet Bols mot Colgate Palmolive (Claeryn/Klarein) GRUR International 1975, s. 399 (pa s. 401).
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20. Mot denna tolkning kan man anfora att den tyska lydelsen “rechtfertigender Grund” men ocksé
motsvarande uttryck i fransk version — ”juste motif” — och engelsk version — "due cause” — ocksa kan
tolkas sa, att grunden for att anvinda kidnnetecknet inte maste vara av tvingande natur. Det kan dven
ricka med att det foreligger ett berdttigat intresse som &r starkare @n det intresse innehavaren av det
kdnda varumairket kan gora géllande.

21. Vid ett forsta paseende dr det inte mojligt att se nagra skal varfor tidigare anvindning av ett
kénnetecken inte skulle kunna grunda ett potentiellt starkare vigande beréttigat intresse.

22. De olika sprakversionerna av en unionsbestimmelse ska emellertid tolkas enhetligt. For det fall att
de skiljer sig at ar det darfor nodvandigt att bestimmelsen i fraga tolkas i enlighet med den allminna
systematiken i och syftet med den lagstiftning som bestimmelsen ir en del av."

D — Varumdrkesdirektivets systematik

23. Red Bull verkar vilja aberopa systematiken i varumaérkesdirektivet, och det sitt pa vilket direktivet
har genomforts genom Beneluxkonventionen, till stod for sin staindpunkt. Dessa rattsakter grundar sig
pa reglerna om skydd for sa kallade faktiska varumairken, det vill sdga varumirken som inte har
registrerats men som é&r skyddade pa grund av anvdndning.

24. Enligt artikel 4.4 b i varumérkesdirektivet far medlemsstaterna avsla en ansokan om registrering av
ett varumarke om rétten till ett oregistrerat varumérke redan har férvarvats och om det oregistrerade
varumadrket ger innehavaren ritt att forbjuda anvindningen av det yngre varumairket. Artikel 6.2 ger
dessutom medlemsstaterna rétt att erkdnna en dldre rattighet som endast giller i ett avgrénsat
geografiskt omrade. Sasom dven framgar av skal 5 i direktivet kan medlemsstaterna ocksa erkénna och
skydda oregistrerade varumarken, men de behover inte gora det.

25. I Beneluxkonventionen utnyttjas inte dessa mojligheter. Enligt konventionens bestimmelser kan ett
varumirke endast fa skydd genom registrering men inte genom ren anvindning. I ett rent
registreringssystem ér, enligt Red Bull, det enda sittet att komma till rdtta med ett sadant problem att
sanktionera ansokningar om varumaérkesregistrering i ond tro med tillimpning av artikel 3.2 d i
varumarkesdirektivet. Italien har ocksa gjort gillande att i ett sadant system kan tidigare anvidndning i
god tro av kénnetecken inte utgora skilig anledning enligt artikel 5.2.

26. Denna argumentationslinje bygger pa att ett erkdnnande av tidigare anvandning av ett kdnnetecken
i god tro som mdjlig skilig anledning, i den mening som avses i artikel 5.2 i varumarkesdirektivet,
indirekt skulle paverka skyddet for oregistrerade varumérken.

27. Detta resonemang dr emellertid inte Overtygande. Att erkdnna tidigare anvdndning som en
potentiell skilig anledning betyder varken att vem som helst som har anvint ett kidnnetecken, utan att
ansoka om registrering, kan aberopa samma skydd som foljer av ett varumairke eller att ett sidant
erkdnnande gor att denna skaliga anledning alltid ska véga tyngst.

28. For ovrigt kan anvindning av ett kdnnetecken som mojligen uppfyller kravet pa skilig anledning
enligt artikel 5.2 i varumarkesdirektivet alltid forbjudas med stod av artikel 5.1 nér det foreligger risk
for forvixling, i forevarande fall genom att konsumenterna vilseleds.

12 — Dom av den 5 december 1967 i mal 19/67, van der Vecht (REG 1967, s. 462, pa s. 473), av den 27 oktober 1977 i mal 30/77, Bouchereau
(REG 1977, s. 1999; svensk specialutgiva, volym 3, s. 459), punkterna 13 och 14, av den 14 juni 2007 i mal C-56/06, Euro Tex (REG 2007,
s. 1-4859), punkt 27, och av den 21 februari 2008 i mal C-426/05, Tele2 Telecommunication (REG 2008, s. I-685), punkt 25.
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29. Mot sistndimnda 6vervdgande har Red Bull invant att skyddet enligt artikel 52 i
varumérkesdirektivet dr bredare dn skyddet enligt artikel 5.1. Detta argument é&r inte heller
overtygande. I sjdlva verket har dessa bada krav helt skilda funktioner. Artikel 5.2 syftar endast till att
skydda varumairkesinnehavaren medan artikel 5.1 dven skyddar konsumenten mot vilseledande. Darfor
kan skyddet for enkla varumérken komma att tillimpas i fall déar skyddet for kinda varumaérken inte ar
tillampligt och vice versa.

30. Det ska vidare anmairkas att systematiken i varumérkesdirektivet ocksa kan bli aktuellt i ett annat
sammanhang, ndmligen vad ror relativa registreringshinder for det kidnda varumaérket enligt artikel 4.3
och 4.4 a. I dessa bestimmelser anvinds ndmligen samma terminologi som i artikel 5.2. Eftersom det
omtvistade kdnnetecknet emellertid redan hade registrerats innan Red Bull blev ett kdnt varumarke,
behover jag emellertid inte ta stdllning till de mojliga foljderna av den hdr foreslagna tolkningen av
artikel 5.2 for registrering av varumarken.

31. Darmed kraver direktivets systematik inte heller att Red Bulls restriktiva tolkning maste f6ljas.

E — Intresseavvigningen

32. Foljaktligen ar det inte Overraskande att domstolen i den nyligen meddelade domen i det
ovannamnda malet Interflora, som Hoge Raad ocksa har hénvisat till som skil for att begira
forhandsavgorande, inte har tolkat uttrycket "skalig anledning” som en tvingande grund. Namnda mal
rorde en annons som visas pa Internet utifran ett sokord som motsvarar ett kidnt varumairke. I detta
sammanhang foreslas — utan att nigon imitation av varumérkesinnehavarens varor eller tjanster
erbjuds, utan att nagon urvattning eller nedsvirtning orsakas och utan att varumérkets funktioner
skadas — ett alternativ till de varor eller tjanster som innehavaren av det kidnda varumérket erbjuder.
En sddan anviandning ska i princip anses inga i en sund och lojal konkurrens inom den aktuella varu-
och tjanstesektorn och saledes dga rum av “skilig anledning”, i den mening som avses i artikel 5.2 i
varumirkesdirektivet. **

33. Inom ramen for en sund och érlig konkurrens med innehavaren av ett kant varumaérke kan det helt
klart vara till hjalp att anvinda detta varumérke som sokord i en internetannons. Att anvéinda sig av
saddana annonser édr dock ingen tvingande nodvéndig forutsattning for sadan konkurrens.

34. Domstolen har dérfor i domen i det ovanndmnda malet Interflora inte stott sig pa tanken att det
enda alternativet var att anvidnda ett kdnt varumérke som sokord. Domstolen har istéllet grundat sitt
avgorande pa en avvigning mellan varumirkesintrdnget och andra skyddade intressen, sarskilt den fria
konkurrensen.

35. Dessutom ligger en avvdgning ocksd ndrmare domstolens praxis, enligt vilken direktivets
bestimmelser rent allmént syftar till att uppritthalla en balans mellan varumaérkesinnehavarens
intresse av att varumairkets grundliggande funktion bevaras och andra ekonomiska aktorers intresse
av att kinnetecken som kan beteckna deras varor eller tjanster halls fria. "

13 — Domen i malet Interflora och Interflora British Unit (ovan fotnot 2), punkt 91.

14 — Dom av den 27 april 2006 i mal C-145/05, Levi Strauss, REG 2006, s. I-3703, punkt 29, och av den 22 september 2011 i mal C-482/09,
Budéjovicky Budvar (REU 2011, s. I-8701), punkt 34.
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36. Aven artikel 5.2 i varumirkesdirektivet foresprakar en intresseavvigning. Innehavaren av ett kint
varumirke kan namligen inte forbjuda varje anviandning av ett varumirke eller liknande kdnnetecken,
utan endast anvdndning som utan skilig anledning drar otillborlig fordel av eller &r till forfang for
varumdrkets sdrskiljningsférmaga eller renommé. Darvid dr uttrycket anvdndning eller intrdng som
drar otillborlig fordel ndra knutet till att varumérket anvinds utan skalig anledning. Nar det finns en
skilig anledning bakom anviandningen av kdnnetecknet dr det namligen i regel svart att kritisera
densamma genom att tala om otillborliga fordelar. ™

37. Av detta foljer att provningen huruvida det foreligger en skélig anledning ska knytas till provningen
huruvida anvidndningen av ett kinnetecken innebér att ndgon drar otillborlig fordel av ett varumaérkes
sarskiljningsformaga eller renommé. Detta kriver en omfattande utredning av samtliga relevanta
omstindigheter i det konkreta fallet. "

38. Domstolen har hiarvid betonat faktorer som hur ként varumirket &r och hur stor
sarskiljningsformaga det har, graden av likhet mellan de motstdende varumirkena samt de aktuella
varornas och tjansternas natur och grad av likhet. Nar det giller faststdllandet av hur ként det dldre
varumirket ar respektive hur stor sirskiljningsformaga det har, forhaller det sig sa att ju hogre
sdrskiljningsformaga varumairket har och ju mer kint det dr, desto lattare ar det att anse att intrang
foreligger. Ju snabbare och tydligare kdannetecknet for tankarna till varumarket, desto storre ar risken
att den aktuella eller framtida anvdndningen av kdnnetecknet drar otillborlig fordel av eller &r till
forfing for det dldre varumirkets sirskiljningsformaga eller renommsé. "

39. Vid denna prévning maste den nationella domstolen beakta att det ar fraga om identiska varor och
att det saledes ligger ndra till hands att forbinda dessa varor med det vilkdnda varumérket.
Kénnetecknen dr daremot inte identiska, utan deras enda likhet ar att bada innehaller ordet "Bull”,
vilket i de Vries kinnetecken endast dr en del av ordet Bulldog och i vilket den déri ingdende bilden
inte anknyter till forstnamnda ord.

40. Det som sérskilt kinnetecknar anvindning som medfor otillborlig fordel ar emellertid att en tredje
man genom anvéandning av ett kidnnetecken som liknar ett kdnt varumairke forsoker placera sig i dess
kolvatten for att dra fordel av dess attraktionsformaga, anseende och prestige samt att, utan att betala
nagon som helst ekonomisk ersittning eller géra nagra egna anstrdngningar i detta avseende, utnyttja
den kommersiella anstrangning som varumérkesinnehavaren har gjort for att skapa och befdsta bilden
av varumadrket, ska anvindningen anses innebidra att en otillborlig fordel dras av ndmnda varumaérkes
sirskiljningsférmaga eller renommé. "

41. Det kan vid denna utvédrdering komma att spela stor roll att kdnnetecknet "The Bulldog” redan ar
1983 registrerats som varumérke for alkoholfria drycker. Varumaérket "Red Bull” dr nagra dagar aldre
men det dr tveksam om det redan vid denna tidpunkt var ett ként varumiarke. H.J.M. de Vries kan vad
avser detta varumadrke i princip dberopa den i unionsritten erkénda principen om skydd for forvarvade
rittigheter” som skilig anledning for att anvinda sitt varumirke foér en alkoholfri energidryck.
Anviandning av en existerande rattighet kan i princip inte anses medfora en otillborlig fordel utan
skilig anledning, av den enda anledningen att ett annat varumérke senare lyckats bli mycket ként och
darmed fatt ett skyddsomriade som kolliderar med skyddsomradet for existerande varumaérken.

15 — Se, for ett liknande resonemang, generaladvokaten Mengozzis forslag till avgorande av den 10 februari 2009, i mal C-487/07, L’Oréal m.fl.
(REG 2009, s. I-5185), punkt 105 och foljande punkter, Hacker, F., ”§ 14 — AusschlieSliches Recht — Sonderschutz der bekannten Marke”, i
Strobele/Hacker, Markengesetz-Kommentar, 9:e upplagan, Carl-Heymanns-Verlag, Kéln 2009, s. 925, punkt 323, Fezer, K.-H., Markenrecht,
4:e upplagan, Minchen 2009, § 14, s. 1167, punkt 814.

16 — Domarna i malen Intel Corporation (ovan fotnot 7), punkt 68, och L’Oréal m.fl. (ovan fotnot 6), punkt 44.
17 — Domarna i malen Intel Corporation (ovan fotnot 7), punkterna 67-69, och L'Oréal m.fl. (ovan fotnot 6), punkt 44.

18 — Domen i mélet L'Oréal m.fl. (ovan fotnot 6), punkt 49, domen i de forenade mélen Google France och Google (ovan fotnot 5), punkt 102,
och domen i malet Interflora och Interflora British Unit (ovan fotnot 2), punkt 89.

19 — Dom av den 27 januari 2011 i mal C-168/09, Flos (REU 2011, s. I-181), punkt 50.
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42. Det ska emellertid anmérkas att H.J.M. de Vries inte pastar sig ha anvént sitt varumérke for
energidrycker fore ar 1997. Hoge Raad har i begdran om foérhandsavgorande inte klart uttalat sig om
vilka verkningar detta varumirke har. Hoge Raad har snarare inriktat sig pa att detta varumérke
anvants for annan naringsverksamhet inom gastronomi.

43. Aven sidan anvindning ska emellertid beaktas vid intresseavviganingen. Denna anvindning utgor
en egen anstrangning fran tredje mans sida, vilken i vilket fall som helst inte kan anklagas for att utan
egna anstrangningar klattra uppdt. Genom tidigare anvdndning kan kénnetecknet tviartom fa
attraktionsformaga, anseende och prestige, vilket utgor berittigade intressen hos tredje man som maste
beaktas. I mindre man géller detta ocksd nédr kdnnetecknet anvédnds efter registrering men innan det
blir kidnt. Vilken vikt ett kdnneteckens anviandning efter att ett varumairke blivit kint ska tillmétas
behover inte avgoras i detta mal.

44. Eftersom tidigare anvindning av ett kdnnetecken kan ge det attraktionsformaga, anseende och
prestige, kan dess aktuella anvindning i Ovrigt ocksd vara &gnad att forverkliga varumarkets
ursprungsfunktion och dérmed bidra till att konsumenten blir battre informerad. I forevarande fall &r
det exempelvis mojligt att atminstone konsumenterna i Amsterdam lattare kan forknippa kidnnetecknet
"The Bulldog” med ett bestimt foéretag 4n namnen "H.J.M. de Vries” och "Leidseplein Beheer” eller
nagot helt nytt kdnnetecken.

45. Detta berittigade intresse av att fa fortsédtta att anvdnda ett kdnnetecken forsvagas inte heller av
den omstindigheten att H.J.M. de Vries mdjligen forst nyligen borjat marknadsfora energidrycker,
sedan Red Bull haft stora framgéngar med sadana produkter. Varumairkesrittens syfte ér inte att
forhindra vissa foretag fran att konkurrera med vissa varumirken. Sdsom framgar av domen i det
ovanndmnda malet Interflora efterstrivas tvirtom siddan konkurrens pa den inre marknaden.” Inom
ramen for denna konkurrens maste foretag — med undantag fran fall dér det rader risk for forvaxling
— i princip ocksa ha ritt att anvinda det kdnnetecken under vilket foretaget ar ként pa marknaden.

46. Red Bull har anfort exemplet att en etablerad bokhandel med namnet "Green Apple” borjar sélja
datorer under denna beteckning. Detta kan enligt min mening dock inte automatiskt anses som ett
intrdng i rattigheterna for det kdnda varumérket "Apple”.

47. Sasom kommissionen med rétta har anmarkt dr det fortfarande mojligt att ingripa mot bestdmda
former av anvandning av redan anvdnda kénnetecken ndr de med hénsyn till samtliga omstédndigheter
innebdr att tredje man utan skilig anledning drar otillborlig fordel av det kdnda varumarkets
sarskiljningsformaga eller renommé eller gor intrang i det. Detta bor ocksa gilla nér presentationen av
kénnetecknet for kunderna skapar intrycket av en sirskild narhet till det kdnda varumaérket.

48. Alla dessa faktorer ska beaktas av behoriga nationella domstolar nédr de avgér huruvida anvandning

av ett kinnetecken utan skilig anledning drar otillborlig fordel av ett kidnt varumaérkes
sdrskiljningsformaga eller renommé.

V — Forslag till avgorande
49. Jag foreslar darfor att domstolen besvarar begiran om forhandsavgorande enligt foljande:
Vid provningen av huruvida tredje man, i den mening som avses i artikel 5.2 i Europaparlamentets och

radets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillndrmningen av medlemsstaternas
varumérkeslagar en person, genom att anvinda ett kdnnetecken som liknar ett kdnt varumérke, utan

20 — Domen i mélet Interflora och Interflora British Unit (ovan fotnot 2), punkt 91. Se dven artikel 3.3 FEU om upprittande av en inre marknad
och protokoll nr 27 om den inre marknaden och konkurrensen samt dom av den 17 november 2011 i méal C-496/09, kommissionen mot
Italien (REG 2009, s. I-11483), punkt 60.
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skilig anledning drar otillborlig fordel av det kdnda varumérkets sérskiljningsforméga eller renommé,
ska det ldggas denne tredje man till forman om kénnetecknet redan i god tro har anvants for andra
varor eller tjdnster innan det kdnda varumarket registrerades eller blev kint.
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