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W Rattsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (forsta avdelningen)

den 6 februari 2014-*

"Begdran om forhandsavgorande — Varumirken — Direktiv 89/104/EEG — Rattigheter som &r knutna
till ett varumérke — Ként varumirke — Varumairke som atnjuter skydd med avseende pa varor eller
tjidnster som inte dr av liknande slag — Tredje mans anvidndning utan skilig anledning av ett
kdannetecken som ér identiskt med eller liknar ett kint varumérke — Begreppet skilig anledning”

I mal C-65/12,
angdende en begdran om forhandsavgorande enligt artikel 267 FEUF, framstéilld av Hoge Raad der
Nederlanden (Nederlinderna) genom beslut av den 3 februari 2012, som inkom till domstolen den
8 februari 2012, i malet
Leidseplein Beheer BV,
Hendrikus de Vries
mot
Red Bull GmbH,
Red Bull Nederland BV,
meddelar
DOMSTOLEN (forsta avdelningen)
sammansatt av avdelningsordféranden A. Tizzano, domstolens vice ordférande K. Lenaerts, tillika
tillféorordnad domare pa forsta avdelningen, samt domarna A. Borg Barthet, E. Levits (referent) och
M. Berger,
generaladvokat: J. Kokott,
justitiesekreterare: forste handldggaren M. Ferreira,
efter det skriftliga forfarandet och forhandlingen den 27 februari 2013,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Leidseplein Beheer BV och Hendrikus de Vries, genom T. Cohen Jehoram och L. Bakers,
advocaten,

— Red Bull GmbH och Red Bull Nederland BV, genom S. Klos, advocaat,

* Rattegangssprak: nederlédndska.

SV
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— Italiens regering, genom G. Palmieri, i egenskap av ombud, bitradd av S. Fiorentino, avvocato dello
Stato,

— Europeiska kommissionen, genom F. Wilman och F. Bulst, bada i egenskap av ombud,
och efter att den 21 mars 2013 ha hort generaladvokatens forslag till avgorande,

foljande

Dom

Begidran om forhandsavgorande avser tolkningen av artikel 5.2 i radets forsta direktiv 89/104/EEG av
den 21 december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumairkeslagar (EGT L 40, 1989,
s. 1; svensk specialutgava, omrade 13, volym 17, s. 178).

Begéran har framstillts i ett mal mellan, a ena sidan, Leidseplein Beheer BV och Hendrikus de Vries
(nedan tillsammans kallade De Vries) och, & andra sidan, Red Bull GmbH och Red Bull Nederland BV
(nedan tillsammans kallade Red Bull). Malen ror De Vries tillverkning och saluféring av energidrycker i
forpackningar som forsetts med kdnnetecknet Bull Dog eller ett annat kdnnetecken som innehaller
ordelementet Bull samt kdnnetecken som &r sa lika att risk for forvaxling foreligger med Red Bulls
registrerade varumarken.

Tillampliga bestimmelser

Unionsrdtt

I artikel 5 i direktiv 89/104 — vilken senare i huvudsak har overforts till artikel 5 i Europaparlamentets
och radets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillndrmningen av medlemsstaternas
varumérkeslagar (EUT L 299, s. 25) — foreskrivs foljande under rubriken ”"Réttigheter som ér knutna
till ett varumaérke”:

”1. Det registrerade varumairket ger innehavaren en ensamrédtt. Innehavaren har rétt att forhindra
tredje man, som inte har hans tillstand, att i ndringsverksamhet anvinda

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

b) tecken som pa grund av sin identitet eller likhet med varumérket och identiteten eller likheten hos
de varor och tjanster som tidcks av varumirket och tecknet kan leda till forvaxling hos
allménheten, inbegripet risken for association mellan tecknet och varumarket.

2. En medlemsstat kan ocksa besluta att innehavaren skall ha ritt att forhindra tredje man, som inte
har hans tillstand, fran att i néringsverksamhet anvinda ett tecken som ér identiskt med eller liknar
varumirket med avseende pa varor och tjdnster av annan art dn dem for vilka varumairket é&r
registrerat, om detta dr kidnt i den medlemsstaten och om anvdndningen av tecknet utan skilig
anledning drar otillborlig fordel av eller ar till forfang for varumirkets sarskiljningsformaga eller
renommeé.

»
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Nederldndsk rdtt

I fraga om varumadrkesritt grundar sig den nederlindska lagstiftningen pa Beneluxkonventionen om
immateriella rattigheter (varumirken och monster eller modeller), undertecknad i Haag den
25 februari 2005 (nedan kallad Beneluxkonventionen).

Artikel 2.20.1 ¢ i denna konvention, som har ersatt den tidigare artikel 13 A.1 ¢ i Beneluxldndernas
enhetliga lag om varumaérken, har foljande lydelse:

”1. Det registrerade varumarket ger innehavaren en ensamritt. Utan hinder av en eventuell tillimpning
av gemensamma regler om skadestandsansvar ger ensamrétt till ett varumérke innehavaren ratt att
forhindra tredje man, som inte har hans tillstand, att

c. i ndringsverksamhet anvdnda ett kidnnetecken som ar identiskt med eller liknar varumarket for
varor och tjdnster av annat slag d&n dem for vilka varumaérket ar registrerat, om detta ar valkant i
Benelux och om anvindningen av kdnnetecknet utan skilig anledning drar otillborlig fordel av
eller ar till forfang for varumarkets sarskiljningsformaga eller renommé.

Malet vid den nationella domstolen och tolkningsfragan

Red Bull ar i Benelux innehavare av bland annat ord- och figurmérket Red Bull Krating-Daeng (nedan
kallat Red Bull Krating-Daeng), som registrerades den 11 juli 1983 for bland annat alkoholfria drycker i
klass 32.

I Benelux dr De Vries innehavare av foljande varumérken for varor i klass 32:

— Ord- och figurmirket The Bulldog som registrerades den 14 juli 1983.

— Ordmaérket The Bulldog, som registrerades den 23 december 1999.

— Ord- och figurmirket The Bulldog Energy Drink som registrerades den 15 juni 2000.

Det framgar av beslutet om hénskjutande att parterna inte har bestritt att De Vries, innan Red Bull
ingav en ansokan om registrering ar 1983, anvinde kidnnetecknet The Bulldog som handelsbeteckning
for tjanster inom hotell- och restaurangbranschen samt for utskédnkning, och att drycker salufordes i
samband med detta. Det &dr dessutom ostridigt att varuméirket Red Bull Krating-Daeng i viss
utstrackning &r kant i Benelux.

Red Bull anser att De Vries anvindning av det sirskiljande kdnnetecknet The Bulldog ar till forfang for
varumirket Red Bull Krating-Daeng, eftersom det innehaller ordelementet Bull. Red Bull vickte darfor
talan vid Rechtbank Amsterdam (domstol i forsta instans i Amsterdam) den 27 juni 2005 och yrkade
att De Vries skulle foreldggas att upphora att tillverka och salufora energidrycker i forpackningar som
forsetts med kénnetecknet Bull Dog eller andra kdnnetecken i vilka ordelementet Bull ingick samt
kdnnetecken som var sa lika att risk for forvaxling forelag med de varumirken som Red Bull
registrerat.

De Vries yrkade i genkdromal att registreringen f6r Benelux av Red Bulls ord- och figurmérke Red Bull
Krating-Daeng skulle upphavas.

ECLILEU:C:2014:49 3
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Rechtbank ogillade samtliga yrkanden genom dom av den 17 januari 2007.

I dom av den 2 februari 2010 bifoll Gerechtshof te Amsterdam (appellationsdomstol i Amsterdam) till
stora delar Red Bulls 6verklagande av Rechtbank Amsterdams dom. Gerechtshof te Amsterdam slog
fast dels att varumérket Red Bull Krating-Daeng var ként i Benelux, dels att omséttningskretsen —
likval utan att forvixla dem — satte varumérket Red Bull Krating-Daeng i samband med kidnnetecknet
The Bulldog som De Vries anvinde for energidrycker. Detta berodde pa att det ovanndmnda
varumairket och kénnetecknet liknade varandra pa grund av den gemensamma bestandsdelen Bull.

Gerechtshof te Amsterdam fann att det ovanndmnda kdnnetecknet liknade varumérket Red Bull
Krating-Daeng och att De Vries, genom att placera sig i det kidnda varumaérkets kolvatten, ville dra
fordel av detta varumirkes anseende for att fa del av Red Bulls marknadsandel av energidrycker,
vilken motsvarade en omsittning pa flera miljarder euro.

Gerechtshof te Amsterdam ansag att den av De Vries dberopade omstindigheten att varumérket The
Bulldog hade anvints kontinuerligt sedan fore dr 1983 i samband med anvidndningen av kdnnetecknet
The Bulldog for marknadsforing och som handelsbeteckning for tjanster inom hotell- och
restaurangbranschen samt for utskdnkning — tjanster som bland annat bestod i dryckesforséljning —
inte kunde betecknas som en skilig anledning for anvindning av detta kédnnetecken.

Enligt Gerechtshof te Amsterdam hade De Vries inte motiverat att det fanns ett sadant behov av att
anvanda det ovannimnda kidnnetecknet att det inte kunde forvantas att De Vries skulle avsta fran att
anvanda det.

De Vries overklagade Gerechtshof te Amsterdams dom till Hoge Raad der Nederlanden (hogsta
domstol). De Vries gjorde bland annat géllande att Gerechtshof te Amsterdam hade gjort en restriktiv
tolkning av begreppet skilig anledning, i den mening som avses i artikel 5.2 i direktiv 89/104 (nedan
kallat begreppet skilig anledning). I forevarande fall utgjorde anvdndningen i god tro av kidnnetecknet
The Bulldog som handelsbeteckning innan ansdkan om registrering av varumirket Red Bull
Krating-Daeng hade givits in en skalig anledning.

Den nationella domstolen konstaterar att Gerechtshof te Amsterdam i det Overklagade maélet
tillampade rekvisitet "behov av att anvinda kdnnetecknet”, som formuleras i Beneluxdomstolens dom
av den 1 mars 1975 i maélet Colgate Palmolive mot Bols (Claeryn/Klarein), vid bedéomningen av
huruvida skilig anledning f6r anvindning forelag.

Hoge Raad har uttryckt tvivel avseende Gerechtshof te Amsterdams tolkning av begreppet skilig
anledning. Detta begrepp anges i artikel 2.20.1 ¢ i Beneluxkonventionen och ska tolkas i enlighet med
artikel 5.2 i direktiv 89/104. I dom av den 22 september 2011 i mal C-323/09, Interflora och Interflora
British Unit (REU 2011, s. I-8625) gav Europeiska unionens domstol emellertid begreppet en vidare
tolkning &n den som Beneluxdomstolen tillimpade i det ovanndmnda malet Colgate Palmolive mot
Bols.

Under dessa omstidndigheter beslutade Hoge Raad der Nederlanden att forklara mélet vilande och att
stélla foljande tolkningsfraga till domstolen:

”"Ska artikel 5.2 i direktiv [89/104] tolkas sa, att det dven kan vara fraga om skélig anledning i den
mening som avses i denna bestimmelse, nir tredje man i god tro redan har anvint ett kdnnetecken
som dr identiskt med eller liknar det kdnda varumérket innan en ansdkan om registrering av det
varumadrket inges?”
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Tolkningsfragan

Den nationella domstolen har stillt fragan for att fa klarhet i huruvida artikel 5.2 i direktiv 89/104
tolkas sd, att tredje man kan anses ha skilig anledning, i den mening som avses i denna bestdmmelse,
att anvinda ett kdnnetecken som liknar ett kédnt varumérke for en vara som ér identisk med den vara
for vilken detta varumarke har registrerats, nar det kan konstateras att kiannetecknet hade tagits i bruk
innan ansokan om registrering av varumairket gavs in.

Med hénsyn till omstdndigheterna i malet vid den nationella domstolen och eftersom tolkningsfragan
fordrar en tolkning av lydelsen i artikel 5.2 i direktiv 89/104, erinrar domstolen om att det visserligen
endast dr det fall da ett kdnnetecken anvinds som dr identiskt med eller liknar ett ként varumérke
med avseende pa varor och tjanster av annat slag dn dem for vilka varumérket ar registrerat som
uttryckligen anges i denna bestimmelse, men att det foreskrivna skyddet, i &nnu hogre grad, dven
giller anvandning av ett kdnnetecken som é&r identiskt med eller liknar ett kdnt varumérke och som
anvédnds for varor eller tjdnster som dr av samma eller av liknande slag som dem for vilka varumarket
i fraga har registrerats (domen i det ovanndmnda malet Interflora och Interflora British Unit, punkt 68
och dir angiven rattspraxis).

Artikel 5.2 i direktiv 89/104 é&r tillimplig pa malet vid den nationella domstolen, eftersom det ar
fastslaget att varumirket Red Bull Krating-Daeng é&r kidnt och eftersom innehavaren av detta
varumérke har begdrt att De Vries ska upphora att tillverka och saluféra varor som ar identiska med
dem for vilka varumérket i fraga har registrerats i forpackningar férsedda med kidnnetecken som
liknar det ovanndmnda varumaérket.

Parterna i malet vid den nationella domstolen har emellertid motstdende uppfattningar om rickvidden
av begreppet skilig anledning. De Vries anser att anviandning i god tro av ett kidnnetecken som liknar
ett kidnt varumirke kan omfattas av ovanndmnda begrepp ndr anvidndningen sker innan ansdkan om
registrering av varumairket ges in. Red Bull har emellertid hiavdat att detta begrepp omfattar endast
objektivt tvingande skal.

Red Bull har for det forsta gjort géllande att den vida tolkning av begreppet skilig anledning som foljer
av De Vries argument indirekt skulle leda till att icke registrerade varumirken erkéndes, trots att det
system for varumairkesskydd som har upprittats enligt Beneluxkonventionen grundar sig endast pa
varumirkesregistrering, i enlighet med direktiv 89/104.

Red Bull har for det andra gjort géllande att en sadan tolkning skulle leda till att omfattningen av det
varumérkesskydd som foljer av artikel 5.2 i direktiv 89/104 for innehavaren av ett registrerat varumérke
felaktigt blev mindre dn omfattningen av det varumérkesskydd som denne innehavare har enligt
artikel 5.1 i samma direktiv.

Saledes ska domstolen inledningsvis bedéoma rackvidden av begreppet skilig anledning och darefter,
med beaktande av denna bedomning, faststilla huruvida anvindning — innan ansékan om registrering
av ett kdnt varumérke ges in — av ett kidnnetecken som liknar detta varumairke, kan omfattas av
ovannamnda begrepp nir kdnnetecknet anvéinds for varor och tjanster som ar identiska med dem for
vilka varumaérket ar registrerat.

Rickvidden av begreppet skdlig anledning

Begreppet skilig anledning definieras inte i direktiv 89/104. Red Bulls restriktiva tolkning av begreppet
kan heller inte vinna stod i lydelsen i artikel 5.2 i detta direktiv.
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28

29

30

31

32

33

34

35

DOM AV DEN 6.2.2014 — MAL C-65/12
LEIDSEPLEIN BEHEER OCH DE VRIES

Detta begrepp ska darfor tolkas med beaktande av den allménna systematiken i och éndamalet med det
system i vilket det ingar (se, for ett liknande resonemang, dom av den 9 januari 2003 i mal C-292/00,
Davidoff REG 2003, s. I-389, punkt 24) och sérskilt med beaktande av det sammanhang i vilket den
bestimmelse ingar vari begreppet forekommer (se, for ett liknande resonemang, dom av den
27 juni 2013 i mal C-320/12, Malaysia Dairy Industries, punkt 25).

Domstolen erinrar inledningsvis om att det visserligen foreskrivs i artikel 5 i direktiv 89/104 att det
registrerade varumairket ger innehavaren en ensamritt. Denna ratt begrinsas emellertid enligt samma
bestimmelse.

Enligt fast réttspraxis syftar den ensamrétt som foreskrivs i artikel 5 i direktiv 89/104 séledes till att ge
varumarkesinnehavaren mojlighet att skydda de sdrskilda intressen som vederborande har i egenskap
av varumdrkesinnehavare, det vill sdga att sikerstdlla att varumérket kan fylla sin egentliga funktion.
Den ovanndmnda rétten ska saledes endast utovas ndr tredje mans anvandning av ett kdnnetecken
skadar eller kan skada nagon av varumirkets funktioner. Bland dessa funktioner ingar inte enbart
varumirkets grundldggande funktion att garantera konsumenterna varans eller tjénstens ursprung,
utan dven varumdrkets Ovriga funktioner som i synnerhet att garantera varornas eller tjénsternas
kvalitet eller kommunikations-, investerings- och reklamfunktioner (dom av den 19 september 2013 i
mal C 661/11, Martin Y Paz Diffusion, punkt 58 och dar angiven rattspraxis).

Det foljer av lydelsen i artikel 5.1 och tionde skalet i direktiv 89/104 att medlemsstaternas rattsregler
har harmoniserats pa sa sdtt att den ensamrédtt som dr knuten till varumirket ger
varumairkesinnehavaren ett “absolut” skydd mot tredje mans anvindning av kiénnetecken som d&r
identiska med varumairket for identiska varor eller tjanster (domen i det ovanndmnda malet Interflora
och Interflora British Unit, punkt 36).

Skyddet mot otillaiten anviandning av kidnnetecken som é&r identiska med ett varumirke for varor eller
tjianster som &r identiska med dem som varumairket har registrerats for har visserligen betecknats som
"absolut” av unionslagstiftaren. Domstolen har emellertid satt denna kvalificering i perspektiv och
papekat att oavsett hur viktigt det skydd som ges enligt artikel 5.1 a i direktiv 89/104 &n ma vara, sa
syftar det enbart till att ge varumérkesinnehavaren mojlighet att skydda sina specifika intressen i
egenskap av varumairkesinnehavare, det vill siga att sakerstdlla att varumarket kan fylla sina egentliga
funktioner. Utdvandet av den ensamrétt som ar knuten till varumérket maste foljaktligen reserveras
for de fall da tredje mans anviandning av kdnnetecknet skadar eller kan skada varumairkets funktioner
(domen i det ovannamnda malet Interflora och Interflora British Unit, punkt 37).

Genom artikel 5.2 i direktiv 89/104 har ett skydd inrattats for kdnda varumérken som &r mer
omfattande &n skyddet enligt punkt 1 i samma artikel. Det sérskilda villkoret for detta skydd é&r att
anvindningen av ett kdnnetecken som &r identiskt med eller liknar ett registrerat varumérke utan
skilig anledning drar eller skulle dra otillborlig fordel av, eller &r eller skulle vara till forfing for,
varumadrkets sdrskiljningsforméga eller renommé (dom av den 18 juni 2009 i mal C-487/07, L'Oréal
m.fl., REG 20009, s. I-5185, punkt 34 och dér angiven rittspraxis).

Nar en medlemsstat inforlivar artikel 5.2 i direktiv 89/104 med sin lagstiftning ska den saledes ge ett
skydd betriffande varor eller tjanster som é&r identiska eller av liknande slag, vilket &r &tminstone lika
omfattande som betréffande varor eller tjanster varor som inte dr av liknande slag. Medlemsstatens
valmojlighet avser darfor sjalva principen om beviljande av ett forstiarkt skydd till forméan for kidnda
varumirken men inte de situationer som tdcks av detta skydd om medlemsstaten beviljar ett sadant
skydd (se dom av den 23 oktober 2003 i mal C-408/01, Adidas-Salomon och Adidas Benelux,
REG 2003, s. [-12537, punkt 20).

Detta konstaterande kan emellertid inte innebédra att begreppet skilig anledning ska tolkas med
beaktande av tillimpningsomradet for artikel 5.1 i direktiv 89/104.
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Sasom generaladvokaten i huvudsak har anfort i punkt 29 i forslaget till avgorande, har artikel 5.1 i
direktiv 89/104 inte samma syfte som artikel 5.2 i samma direktiv. Bestimmelserna om skyddet for
ordindra varumérken kan darfor vara tillampligt i fall som inte regleras i bestimmelser om skyddet for
kdanda varumarken. Omviant kan de sistndmnda bestdimmelserna vara tillimpliga i fall som inte regleras
i bestimmelser om skyddet for ordindra varumérken.

Red Bull och den italienska regeringen kan saledes inte med framgang hévda att det system for
varumairkessydd som grundar sig pa varumérkesregistrering och som aterges i Beneluxkonventionen
utgér hinder for att omfattningen av det varumérkesskydd som innehavaren av ett registrerat
varumérke atnjuter kan begrénsas.

Det dr namligen endast under vissa forutsattningar som innehavare av kdnda varumirken har ratt
enligt artikel 5.2 i direktiv 89/104 att forhindra att tredje man anviander ett kdnnetecken som ér
identiskt med eller liknar deras varumirken for varor och tjdnster av annat slag dn dem for vilka
varumaérkena &r registrerade.

Skyddet for kdnda varumérken dr mer omfattande dn skyddet for ordindra varumarken, eftersom ritten
att forhindra att tredje man anvinder ett kidnnetecken inte beror pa huruvida kidnnetecknet ar identiskt
med varumaérket, sdsom asyftas i artikel 5.1 a i direktiv 89/104, och inte heller pa den risk for forvaxling
som anges i artikel 5.1 b i samma direktiv.

Om tredje man drar otillborlig fordel av ett ként varumirkes renommé genom att anvinda ett
kannetecken som é&r identiskt med eller liknar detta varumirke, behover innehavaren av det kénda
varumidrket i synnerhet inte styrka att kénnetecknet ar till forfing for varumairkets
sdrskiljningsformaga eller renommé for att kunna gora gillande skyddet enligt artikel 5.2 i
direktiv 89/104.

Direktiv 89/104 syftar emellertid allmént till att varuméarkesinnehavarens intresse av att varumairkets
grundlaggande funktion bevaras ska vigas mot andra ekonomiska aktorers intresse av att kdnnetecken
som kan beteckna deras varor eller tjanster halls fria (dom av den 27 april 2006 i mal C-145/05, Levi
Strauss, REG 2006, s. I-3703, punkt 29).

Foljaktligen ar inte skyddet av varumairkesinnehavarens rattigheter enligt detta direktiv absolut,
eftersom det bland annat ar begrinsat — i syfte att viga ovanndmnda intressen mot varandra — till de
fall da innehavaren ér uppméirksam nog att anmérka pa andra néringsidkares anvindning av tecken
som kan innebdra intrang i hans varumérke (domen i det ovanndmnda malet Levi Strauss, punkt 30).

I ett sadant system for varumarkessydd som det som har upprittats genom Beneluxkonventionen, pa
grundval av direktiv 89/104, har emellertid tredje mans intresse av att i naringsverksamhet anvinda
ett kidnnetecken som liknar ett kdnt varumérke beaktats i samband med artikel 5.2 i det direktivet,
genom att den som anvinder kdnnetecknet har mojlighet att dberopa att skilig anledning foreligger.

Nér innehavaren av ett kidnt varumirke kan styrka att en sddan skada som anges i artikel 5.2 i
direktiv 89/104 foreligger, daribland att kénnetecknet drar otillborlig fordel av varumairkets
sarskiljningsformaga eller renommé, aligger det den tredje man som har anvént ett kidnnetecken som
liknar det kdnda varumaérket att styrka att det funnits skalig anledning att anvinda kdnnetecknet (se,
analogt, dom av den 27 november 2008 i mal C-252/07, Intel Corporation, REG 2007, s. 1-8823,
punkt 39).

Harav foljer att begreppet skilig anledning inte endast kan omfatta objektivt tvingande skél, utan att

det dven kan avse det subjektiva intresset hos en tredje man som anvédnder ett kdnnetecken som ar
identiskt med eller liknar ett kdnt varumaérke.
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Begreppet skilig anledning &dr saledes inte avsett att losa tvister mellan ett kdnt varumérke och ett
kdannetecken som liknar detta och som hade anvénts innan ansdkan om registrering av detta
varumérke gavs in. Begreppet ér inte heller avsett att begrdnsa omfattningen av det varumaérkesskydd
som innehavaren av detta varumirke har. Det dr avsett att — i det sdrskilda sammanhang som ror
artikel 5.2 i direktiv 89/104 och med hénsyn till det utokade skyddet for ett kdnt varumirke — en
jamvikt ska uppnds mellan de intressen som é&r i fraga, med beaktande av den tredje mans intressen
som anvinder kidnnetecknet. Att en skilig anledning &beropas kan hidrvid inte leda till att de
rattigheter som &r knutna till ett registrerat varumairke tillerkdnns den tredje man som anvénder
kéannetecknet. Det leder snarare till en skyldighet for innehavaren av det kinda varumarket att tolerera
att det liknande kdnnetecknet anvénds.

I punkt 91 i domen i det ovanndmnda maélet Interflora och Interflora British Unit — angaende
anvdndning av sokord for en soktjanst pa internet — slog domstolen dérfor fast att nér en annons som
visas pd internet utifrdn ett sokord som motsvarar ett kdnt varumérke foreslar — utan att ndgon enkel
efterbildning av varumérkesinnehavarens varor eller tjanster erbjuds, utan att vara till forfang for
varumirkets renommé eller sarskiljningsformaga och utan att varumirkets funktioner skadas — ett
alternativ till de varor eller tjanster som innehavaren av det kidnda varumaérket erbjuder, ska en sddan
anviandning i princip anses ingd i en sund och lojal konkurrens inom den aktuella varu- och
tjianstesektorn och saledes dga rum av ”skilig anledning”.

Begreppet skilig anledning kan déarfor inte tolkas s3, att det omfattar endast objektivt tvingande skal.

Domstolen ska dérfor undersoka under vilka forhallanden ovanndmnda begrepp kan omfatta tredje
mans anvandning av ett kdnnetecken som liknar ett kdnt varumaérke for en vara som ar identisk med
den vara for vilken detta varumirke har registrerats, nir kdnnetecknet hade tagits i bruk innan
ansOkan om registrering av varumérket gavs in.

Villkoren for att begreppet skilig anledning ska omfatta anvindning av ett kinnetecken som liknar ett
kdnt varumdrke och som skett innan en ansokan om registrering av sistndmnda varumdrke givits in

De Vries har i sitt yttrande pastatt sig anvanda kdnnetecknet The Bulldog for tjanster inom hotell- och
restaurangbranschen samt for utskdnkning sedan ar 1975. Det framgar av beslutet om hénskjutande att
det har konstaterats att denna anvindning inleddes innan varumirket Red Bull Krating-Daeng
registrerades. De Vries dar dessutom innehavare av ord- och figurmdrket The Bulldog, som
registrerades for bland annat alkoholfria drycker den 14 juli 1983. Det har inte preciserats vid vilken
tidpunkt De Vries borjade tillverka och saluféra energidrycker i forpackningar som forsetts med
kénnetecknet Bull Dog.

Det har inte bestritts att De Vries, innan varumirket Red Bull blev kint, anvinde kannetecknet The
Bulldog f6r andra varor och tjanster én dem for vilka detta varumérke registrerats.

Domstolen har slagit fast att da tredje man, genom anvéndning av ett kidnnetecken som liknar ett kint
varumadrke, forsoker placera sig i dess kolvatten for att dra fordel av dess attraktionsformaga, anseende
och prestige samt att, utan att betala ndgon ekonomisk erséttning eller géra nagra egna anstrangningar
i detta avseende, utnyttja den kommersiella anstringning som varumirkesinnehavaren gjort for att
skapa och befista bilden av varumairket, ska anvindningen anses innebdra att en otillborlig fordel dras
av namnda varumaérkes sdrskiljningsformaga eller renommé (se domen i det ovanndmnda malet L'Oréal
m.fl., punkt 49).
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For att avgora huruvida tredje mans anvindning — innan ansdkan om registrering av ett kant
varumirke ges in — av ett kdnnetecken som liknar detta varumiérke kan anses utgora “skilig
anledning” i den mening som avses i artikel 5.2 i direktiv 89/104 och rittfirdiga att denne tredje man
utnyttjar detta varumirkes renommé, ska den nationella domstolen goéra en bedomning med beaktande
av sarskilt tva omstandigheter.

Vid denna bedomning ska det forst och framst slas fast hur vil inarbetat det ovanndmnda
kénnetecknet dr och en beddmning ska goras av vilket anseende det atnjuter hos omsattningskretsen.
Det dr i forevarande mal obestritt att kdnnetecknet The Bulldog anvénts for ett antal varor och
tjanster inom hotell- och restaurangbranschen samt for utskdnkning sedan ar 1983 eller tidigare. Av
beslutet om hénskjutande framgar emellertid inte exakt vid vilken tidpunkt De Vries borjade salufora
energidrycker.

For det andra ska avsikten hos den som anviander detta kinnetecken beaktas.

For att ett kidnnetecken som liknar ett kdnt varumairke ska anses ha anvints i god tro ska likheten
mellan, & ena sidan, de varor och tjanster som kénnetecknet har anvénts for och, & andra sidan, den
vara som varumairket har registrerats for beaktas. Det ska vidare beaktas hur den tidpunkt da detta
kénnetecken anvindes for forsta gangen for en vara som dr identisk med den vara som omfattas av
det ovanndmnda varumaérket, forhaller sig till den tidpunkt da detta varumarke blev kéant.

Nar ett kdnnetecken har anvints innan ansdkan om registrering av ett kidnt varumarke har getts in och
har anvints for varor och tjdnster som kan forknippas med den vara som varumérket har registrerats
for, kan anvdndningen av kénnetecknet for den sistndimnda varan framsta som en naturlig utvidgning
av det sortiment av varor och tjanster for vilka kdnnetecknet redan atnjuter ett visst anseende hos
omsittningskretsen.

Det ér i forevarande mal obestritt att De Vries anvdnder kidnnetecknet The Bulldog for varor och
tjanster inom hotell- och restaurangbranschen samt for utskdnkning, i samband med vilka drycker
sdljs. Med hiansyn till i vilken grad omsittningskretsen kénner igen detta kédnnetecken och med
hénsyn till det slags varor och tjanster som det har anvénts for, kan forsédljningen av energidrycker i
forpackningar som forsetts med detta kdnnetecken uppfattas sa, att det inte ar fraga om ett forsok att
utnyttja varumarket Red Bulls renommé, utan om en verklig utvidgning av det sortiment av varor och
tjidnster som De Vries erbjuder. Detta sitt att uppfatta forhéllandena gor sig desto mer gillande om
kédnnetecknet The Bulldog anvidndes for energidrycker innan varumirket Red Bull Krating-Daeng blev
kant.

Ju storre anseende det kdnnetecken som har anvénts innan ansokan om registrering av ett liknande
kdnt varumirke ges in atnjuter for ett visst slags varor och tjanster, desto storre dr behovet av att
anvinda detta kannetecken for saluforing av en vara som é&r identisk med den vara for vilken
varumirket har registrerats. Detta giller i annu hogre grad nédr den sistndimnda varan dr av ett slag
som ligger nédra det slags varor och tjanster som kénnetecknet har anvénts for tidigare.

Av det ovan anforda foljer att tolkningsfragan ska besvaras med att artikel 5.2 i direktiv 89/104 ska
tolkas sa, att pa grund av att “skilig anledning” foreligger i den mening som avses i denna
bestimmelse kan innehavaren av ett kidnt varumérke tvingas tolerera att tredje man anvidnder ett
kdannetecken som liknar detta varumérke for en vara som é&r identisk med den vara for vilken detta
varumirke har registrerats, nir det kan konstateras att kdnnetecknet togs i bruk innan ansokan om
registrering av varumadrket gavs in och att anvdndningen for den identiska varan har skett i god tro.
For att bedoma om sa dr fallet ska den nationella domstolen sérskilt beakta foljande:

— Hur vil inarbetat det ovanndmnda kdnnetecknet &r och vilket anseende det atnjuter hos
omsittningskretsen.
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— Likheten mellan, & ena sidan, de varor och tjinster som detta kdnnetecken ursprungligen anvindes
for och, a andra sidan, den vara som det kidnda varumaérket har registrerats for.

— Den ekonomiska och kommersiella relevansen av att det kinnetecken som liknar det ovannamnda
varumairket anviands for denna vara.

Rittegangskostnader

Eftersom forfarandet i forhallande till parterna i malet vid den nationella domstolen utgor ett led i
beredningen av samma mal, ankommer det pa den nationella domstolen att besluta om
rattegangskostnaderna. De kostnader for att avge yttrande till domstolen som andra &n ndmnda parter
har haft ér inte erséttningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (forsta avdelningen) f6ljande:

Artikel 5.2 i radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen av
medlemsstaternas varumirkeslagar ska tolkas sa, att pa grund av att ”skilig anledning”
foreligger i den mening som avses i denna bestimmelse kan innehavaren av ett kint varumairke
tvingas tolerera att tredje man anvinder ett kidnnetecken som liknar detta varumirke for en
vara som éar identisk med den vara for vilken detta varumirke har registrerats, niar det kan
konstateras att kinnetecknet togs i bruk innan ansokan om registrering av varumirket gavs in
och att anvindningen for de identiska varorna har skett i god tro. For att bedoma om sa ar
fallet ska den nationella domstolen sirskilt beakta foljande:

— Hur vil inarbetat det ovannimnda kidnnetecknet dr och vilket anseende det atnjuter hos
omsittningskretsen.

— Likheten mellan, & ena sidan, de varor och tjinster som detta kidnnetecken ursprungligen
anvindes for och, a andra sidan, den vara som det kinda varumirket har registrerats for.

— Den ekonomiska och kommersiella relevansen av att det kinnetecken som liknar det
ovannamnda varumirket anvinds for denna vara.

Underskrifter
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