FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT JACOBS — MAL C-251/95

DOMSTOLENS DOM
den 11 november 1997 °

I mil C-251/95,

angdende en begiran enligt artikel 177 1 EG-férdraget, frin Bundesgerichtshof, att
domstolen skall meddela ett férhandsavgorande i det vid den nationella domstolen
anhingiga mailet mellan

SABEL BV

och

Puma AG, Rudolf Dassler Sport,

angdende tolkningen av artikel 4.1 b i ridets f6rsta direktiv 89/104/EEG av den
21 december 1988 om tillnirmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar (EGT
L 40, 1989, s. 1),

meddelar

DOMSTOLEN

sammansatt av avdelningsordféranden G. C.Rodriguez Iglesias samt domarna

C. Gulmann (referent), H. Ragnemalm, M. Wathelet, G. F. Mancini, J. C. Moitinho

* Rittegingssprik: tyska
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de Almeida, P. J. G.Kapteyn, J. L. Murray, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet,
G. Hirsch, P. Jann och L. Sevén,

generaladvokat: E G. Jacobs,
justitiesekreterare: avdelningsdirektoren H. A. Riihl,

med beaktande av de skriftliga yttranden som har inkommit frin:
— Puma AG, Rudolf Dassler Sport, genom patentridgivaren W. Hufnagel,

— Frankrikes regering, genom C. de Salins, sous-directeur, utrikesministeriets
rittsavdelning, och P. Martinet, sekreterare vid samma avdelning, bida i
egenskap av ombud,

— Nederlindernas regering, genom juridiske ridgivaren A. Bos, utrikesministe-
riet, i egenskap av ombud,

— Forenade kungarikets regering, genom L. Nicoll, vid Treasury Solicitor’s
Department, i egenskap av ombud, bitridd av M. Silverleaf, barrister,

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom juridiske ridgivaren J. Grun-
wald och B. J. Drijber, rittstjinsten, bidda i egenskap av ombud,

med hinsyn till férhandlingsrapporten,

efter att muntliga yttranden har avgivits vid sammantridet den 28 januari 1997 av:
SABEL BV, foretritt av advokaten R. E. P. de Ranitz, Belgiens regering, foretradd
av advokaten A. Braun, Frankrikes regering, féretridd av P. Martinet, Luxemburgs
regering, foretridd av advokaten N. Decker, Férenade kungarikets regering, fére-
tridd av L. Nicoll med bitride av M. Silverleaf, och av kommissionen, féretridd av
J. Grunwald,
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och efter att den 29 april 1997 ha hort generaladvokatens forslag till avgérande,

foljande

Dom

Bundesgerichtshof har genom beslut av den 29 juni 1995, som inkom till domsto-
len den 20 juli samma 3r, begirt att domstolen enligt artikel 177 i EG-férdraget
skall meddela ett forhandsavgorande angdende tolkningen av artikel 4.1 b i ridets
forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnirmningen av med-
lemsstaternas varumirkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1, nedan kallat direktivet).

Frigan har uppkommit i en tvist mellan det nederlindska bolaget SABEL BV
(nedan kallat SABEL) och det tyska bolaget Puma AG, Rudolf Dassler Sport
(nedan kallat Puma) angdende en ansdkan om registrering i Tyskland av det nedan
itergivna varumirket IR 540 894

for produkter som bland annat hér till klass 18) lider och laderimitation, produk-
ter 1 dessa material som inte ingir i andra klasser, viskor och handviskor, sivil
som till klass 25) klider, diri inbegripet trikier, sockor och strumpor, skirp, scar-
far, slipsar och hingslen, skor samt huvudbonader.
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Puma har framstillt invindning mot registreringen av detta varumirke, bland
annat av den anledningen att Puma ar innehavare av féljande figurativa varumirke,

som har foretride pa grund av att det tidigare hade registrerats i Tyskland (under
nr 1106 066), for bland annat lider och laderimitation, produkter i dessa material
(viskor), liksom for klider.

Deutsches Patentamt (Tyska patentmyndigheten) ansdg att det inte foreldg négon
overensstimmelse mellan de nimnda varumirkena i varumirkesrittslig mening,
varfor den ogillade invindningen. Puma vickte da talan vid Bundespatentgericht,
som delvis bifoll dess yrkande genom att férklara att det forelig 6verensstimmelse
mellan varumirkena betriffande de av SABEL:s produkter som omfattades av klas-
serna 18 och 25, vilka ansigs identiska eller liknande de produkter som omfattades
av den lista 6ver artiklar som ticktes av Pumas varumirke. Mot avslaget pé ans6-
kan 1 6vrigt for SABEL numera revisionstalan vid Bundesgerichtshof.

Bundesgerichtshof ansig preliminirt att det vid tillimpningen av de principer som
dittills hade varit tillimpliga 1 tysk ritt for att bedéma risken for forvixling inte
forelig nigon sidan risk i varumirkesrittslig mening mellan de tvi berorda varu-
mairkena.
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¢  De bedomningskriterier som Bundesgerichtshof tillimpade for att komma fram till
denna preliminira beddmning var huvudsakligen f6ljande:

— Bed6mningen av risken for forvixling skall grundas pa de ifrdgavarande teck-
nens helhetsintryck. Man kan inte plocka ut en bestindsdel av helhetsbeteck-
ningen och begrinsa prévningen av risken for forvixling till denna enda
bestindsdel. Emellertid kan en enskild bestindsdel tillerkinnas en speciell sir-
skiljningsférmiga som ir sirpriglande for tecknet i sin helhet och som foljakt-
ligen, for det fall det foreligger en 6vercnsstimmelse med denna sirprigel mel-
lan tredje mans tecken och hela tecknet, medfér att en risk f6r forvixling kan
antas foreligga. Emellertid giller det dven 1 ett sddant fall att jimfora de tvd
tecknen 1 sin helhet och inte enbart deras olika bestindsdelar (egenskaper).

— Ett tecken kan ha en speciell sirskiljningsf6rmdiga antingen i sig eller pa grund
av det anseende som varumirket har hos allminheten. Ju storre det dldre varu-
mirkets sirskiljningsférmaga visar sig vara desto storre ir risken f6r f6rvixling.
I detta fall har inget argument i det avseendet utvecklats, men man kan vid
undersékningen av likheten mellan de féreliggande varumirkena som lingst
stricka sig till antagandet att det dldre mirket har en normal sirskiljningsfor-
miga.

— Bedomningen av huruvida en bestandsdel har en sirpriglande betydelse for
tecknet i sin helhet ar i allt visentligt en friga om beddmning av faktiska
omstandigheter, om in med beaktande av de systematiska och empiriska prin-
ciperna. Bundespatentgericht kan inte rittsligt kritiseras fér att ha understrukit
vikten av den figurativa bestindsdelen i SABEL:s varumirke och fér att ha
ansett att textbestindsdelen i varumirket var en underordnad egenskap.

— Stringa villkor bor faststillas vad giller risken for forvixling av figurativa
bestindsdelar som har ett deskriptivt innehéll och fa bildbestindsdelar. Fram-
stillningen av ett kattdjur p spring utgor en figurativ bestindsdel som natur-
troget iterger det for kattdjur typiska springet. Den utmirkande sirprigel som
framstillningen av ett kattdjur pa spring har i Pumas varumirke, till exempel

I-6218



SABEL

det faktum att det framstills 1 siluett, forekommer inte 1 SABEL:s varumirke.
Likheten i betydelse mellan de figurativa bestindsdelarna i de tvd tecknen
skulle siledes inte kunna dberopas fér att motivera att det {6religger en risk for
forvaxling.

Bundesgerichtshof ifrigasitter emellertid vilken vikt som skall fistas vid varumir-
kets begreppsinnehdll (i detta fall ett kattdjur pa spring) vid uppskattningen av
forvaxlingsrisken — en frigestillning som bland annat f6ljer av tvetydigheten i den
terminologi som anvinds i artikel 4.1 b 1 direktivet, enligt vilken denna risk ”inbe-
grip[er] risken for att varumirket associeras med det ildre varumirket”. Den
nationella domstolen frigar siledes om enbart den omstindigheten att allminheten
skulle kunna associera tvi varumirken, genom framstillningen av “kattdjur pi
spring”, motiverar att SABEL:s varumirke skall vigras skydd i Tyskland f6r pro-
dukter av liknande slag som omfattas av den lista 6ver artiklar som ticks av Pumas
ildre varumirke.

I direktivet, som har inforlivats 1 Tyskland genom ”Gesetz iiber den Schutz von
Marken und sonstigen Kennzeichen” (lag om skydd for varumirken och andra
kinnetecken) av den 25 oktober 1994 (BGBI 1, s. 3082), foreskrivs i artikel 4.1 b:

1. Ett varumirke skall inte registreras eller om det ar registrerat skall det kunna
ogiltigforklaras

b) om det pa grund av sin identitet eller likhet med det ildre varumirket och iden-
titeten eller likheten mellan de varor eller tjanster som ticks av varumirkena
foreligger en risk att allminheten forvixlar dem, inbegripet risken for att varu-
mirket associeras med det ildre varumirket.”
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Det fdljer av det tionde 6verviagandet till direktivet att

*[d)et skydd som fdljer av det registrerade varumirket, vars funktion framfér alle
dr att garantera att varumirket anger ursprunget, dr absolut nir det rider identitet
mellan mirket och tecknet och varorna eller tjinsterna. Skyddet giller ocks vid
likhet mellan mirket och tecknet och varorna eller tjansterna. Det ir nédvindigt
att tolka begreppet likhet mot bakgrund av risken fér forvixling. Grundforutsitt-
ningen for skyddet ar att det finns en risk for f6rvaxling och denna méste bedomas
mot bakgrund av flera faktorer, sirskilt i hur hog grad mirket ir kint pd markna-
den, den association som det anvinda eller registrerade mirket framkallar, graden
av likhet mellan mirket och tecknet samt mellan de ifrigavarande varorna eller
tjansterna. Formerna for fastsliende av risk for forvixling och framfor allt bevis-
bérdan skall regleras av nationella procedurregler som inte berors av detta direk-

»

v,

Bundesgerichtshof beslutade att vilandeférklara milet i avvaktan péd att domstolen
skulle meddela ett forhandsavgorande betriffande foljande friga:

*Vad giller tolkningen av artikel 4.1 b 1 ridets forsta dircktiv av den 21 december
1988 om tillnirmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar (89/104/EEG) — ir
det tillrickligt for att det skall anses foreligga risk for férvixling mellan ett tecken
som ir sammansatt av bide ord och figur och ett annat tecken som endast bestér av
en figur, som registrerats for identiska och liknande varor, och som inte pd nigot
sirskilt sitt ir kint hos allminheten, att bida figurerna till sitt begreppsinnehill
liknar varandra (i detta fall ett kattdjur pa spring)?

Vilken betydelse har i detta sammanhang direktivets lydelse enligt vilken risken for
forvixling inbegriper risken for att varumirket associeras med det dldre varumir-
ket?”
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Genom denna friga vill Bundesgerichtshof i huvudsak veta om den i artikel 4.1 b 1
direktivet angivna forvixlingsrisken, “inbegripet risken for att varumirket associe-
ras med det aldre varumirket”, skall tolkas pi sa site att enbart den omstindighe-
ten att allminheten skulle kunna associera tvd varumirken genom att det foreligger
en Sverensstimmelse mellan deras begreppsinnehill ar tillracklig for att anse att det
foreligger en risk for férvixling i den mening som avses 1 nimnda bestimmelse,
med hinsyn till det faktum att ett av dessa mirken bestdr av bade ett ord och en
figur medan det andra, som ir inregistrerat fér identiska eller liknande produkter,
endast bestir av en figur och inte pd nigot sirskilt sitt dr kint hos allminheten.

Det finns anledning att erinra om att i artikel 4 i direktivet, som anger ytterligare
registreringshinder eller ogiltighetsgrunder med avseende pd konflikter med ildre
rittigheter, foreskrivs 1 punkt 1 b att ett varumirke stir i konflikt med ett ildre
varumirke om det pi grund av sin &verensstimmelse eller likhet med det ildre
varumirket eller mellan de varor eller tjanster som ticks av de bida varumirkena
foreligger en risk att allminheten forvixlar dem, inbegripet risken fér att varumir-
ket associeras med det aldre varumirket.

I huvudsak identiska bestimmelser finns f6r 6vrigt i artikel 5.1 a och b i direktivet
som reglerar de fall nir en innchavare av ett varumirke har ritt att forhindra tredje
man frin att anvinda tecken som ar av samma eller liknande slag som hans varu-
mirke, liksom i artikel 8.1 b och i artikel 9.1 b i ridets forordning (EG) nr 40/94 av
den 20 december 1993 om gemenskapsvarumarke (EGT L 11, 1994, s. 1).

Den belgiska, den luxemburgska och den nederlindska regeringen har gjort gil-
lande att begreppet “risken for att varumirket associcras med det ildre varumir-
ket” har inférts i de ovan dsyftade bestimmelserna i direktivet p3 deras begiran,
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for att dessa bestimmelser skall tolkas pd samma sitt som artikel 13 A i Benelux-
lindernas enhetliga varumirkeslag, som inte anvinder begreppet risk for forvixling
utan begreppet 6verensstimmelse mellan varumirken for att begrinsa rickvidden
av den ensamritt som ett varumirke ger.

Dessa regeringar har 3beropat en dom av Beneluxdomstolen enligt vilken det fére-
ligger 6verensstimmelse mellan ett varumirke och ett tecken nir det, med hinsyn
till sirprageln i det enskilda fallet, bland annat varumirkets sirskiljande férmiga,
ar si att varumirket och tecknet betraktade var fér sig och i forhédllande till var-
andra i ljud, bild eller ord uppvisar en sidan likhet att tecknet och varumirket kan
associeras med varandra (dom av den 20 maj 1983, Julien mot Verschuere, A 82/5,
Jur. 1983, vol. 4, s. 36). Denna rittspraxis utgir frin forestillningen att nir ett
tecken kan ge upphov till associationer med ett varumirke kan allmanheten
forknippa detta tecken med detta varumirke. En sidan sammanlinkning kan vara
skadlig for det dldre varumirket, inte bara nir det ger upphov till férestillningen
att produkterna har samma ursprung eller ir besliktade, utan ocksd nir det inte
foreligger nigon risk f6r férvixling mellan tecknet och varumirket. Faktum ir att
en association mellan ett tecken och ett varumirke pi grund av att tecknet, ofta
omedvetet, framkallar minnesbilden av varumirket, kan 6verfora den ’ goodwdl”
som det dldre varumirket har till tecknet och iven fdrsvaga den bild som ir
forknippad med detta varumirke.

Enligt dessa regeringar omfattar risken for association siledes tre typfall: for det
forsta, att allminheten forvixlar tecknet och varumirket i friga (risk fér direkt
forvixling), for det andra, att allminheten forknippar innehavaren av tecknet med
innehavaren av varumirket och férvixlar dem (risk for indirekt forvixling eller
association) samt, for det tredje, att allminheten ser ett samband mellan tecknet
och varumirket pd grund av att tecknet framkallar minnesbilden av varumirket,
likval utan att férvaxla dem (risk for egentlig association).

Sisom dessa regeringar har hivdat bor det dirfor provas om artikel 4.1 b kan anses
tillimplig nir det inte foreligger en risk for direkt eller indirekt forvixling, utan

1-6222



18

20

21

SABEL

bara en risk for egentlig association. En sidan tolkning av direktivet har bestritts
av sivil den brittiska regeringen som av kommissionen.

I detta avseende finns det anledning att erinra om att artikel 4.1 b i direktivet
endast kan tillimpas om det pd grund av overensstimmelsen eller likheten mellan
de varumirken och de varor eller tjanster som ticks av varumarkena forehggcr en
risk att allminheten forvixlar dem, inbegripet risken for att varumirket associeras
med det ildre varumirket”. Av denna avfattning framgir att begreppet risk for
association inte ir ett alternativ till begreppet risk f6r forvixling utan syftar till att
precisera dess rickvidd. Ordalydelsen i denna bestimmelse utesluter siledes i sig
att den skulle kunna tillimpas om det inte féreligger en risk for forvixling hos
allminheten.

Denna tolkning vinner likasé stéd av det tionde 6vervigandet till direktivet, enligt
vilket ”[glrundférutsittningen f6r skyddet ir att det finns en risk for forvixling”.

Det finns vidare anledning pipeka att den 1 punkt 18 i foreliggande dom angivna
tolkningen inte motsigs av artiklarna 4.3, 4.4 a eller 5.2 i direktivet, vilka medger
att innehavaren av ett varumirke med renommé hindrar andra frin att utan skilig
anledning anvinda tecken som ir identiska med eller liknar hans varumirke utan
att krava att det skall foreligga en risk for forvaxling, och detta iven om de ifri-
gavarande produkterna inte ir likartade.

I detta avseende dr det tillrackligt att pipeka att dessa bestimmelser, i motsats
till artikel 4.1 b, endast ir tillimpliga pd varumirken med renommé och under
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forutsitining att tredje mans anvindning av tecknet utan skilig anledning drar
otillbérlig fordel av eller ar till f6rfing for varumirkets sirskiljningsformaga eller
renommeé.

Sdsom har konstaterats 1 punkt 18 i foreliggande dom ir artikel 4.1 b i direktivet
inte tillimplig om det inte foreligger en risk for férvixling hos allminheten. I detta
avseende framgir det av det tionde 6vervigandet till direktivet att bedomningen av
om det finns en risk for f6rvixling miste ske mot bakgrund av flera faktorer, sir-
skilt i hur hég grad mirket ir kint pi marknaden, den association som det anvinda
eller registrerade mirket framkallar, graden av likhet mellan mirket och tecknet
samt mellan de ifrigavarande varorna eller tjinsterna”. Risken for forvixling skall
siledes bedomas i sin helhet med hinsyn till samtliga relevanta fakta i det enskilda

fallet.

Denna helhetsbedomning skall, vad giller dessa varumirkens likhet 1 bild, ljud eller
ord, grunda sig pi det helhetsintryck som varumirkena istadkommer med hinsyn
till bland annat deras sirskiljande och mest framtridande bestindsdelar. Faktum ir
att det av ordalydelsen av artikel 4.1 b i direktivet, enligt vilken “det ... foreligger
en risk att allmianheten f6rvixlar ...”, framgar att det intryck som varumirket gér
hos genomsnittskonsumenten av den sorts produkt eller tjinst som ir i friga har
avgorande betydelse vid helhetsbedémningen av risken for férvixling. Genom-
snittskonsumenten uppfattar vanligtvis ett varumirke som en helhet och ignar sig
inte it att undersoka dess olika detaljer.

I detta sammanhang finns det anledning pipeka att ju stérre det dldre varumirkets
sirskiljningsformaga visar sig vara desto stérre idr risken for forvixling. Det kan
foljaktligen inte uteslutas att den konceptuella likheten, pid grund av att de tva
varumirkena anvinder figurer som o6verensstimmer till sitt begreppsinnehill,
skulle kunna utgora en risk for férvixling i ett fall dir det dldre varumirket har en
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speciell sirskiljningsférmiga, antingen 1 sig eller pd grund av att varumirket ar
kint hos allméinheten.

Under de omstindigheter som foreligger i milet vid den nationella domstolen, nir
det ildre varumirket inte i nigon storre utstrickning ir allmédnt kint och bestdr av
en figur som foreter f3 bildbestindsdelar, ricker det emellertid inte endast med den
konceptuella likheten mellan varumirkena for att en risk for férvixling skall fore-

ligga.

Svaret pi den friga som Bundesgerichtshof stillt ir fdljaktligen att den i
artikel 4.1 b i direktivet angivna forvaxlingsrisken, “inbegripet risken fér att varu-
mirket associeras med det dldre varumirket”, skall tolkas pé sa sitt att enbart den
omstindigheten att allminheten skulle kunna associera tvd varumirken genom att
det foreligger en 6verensstimmelse mellan deras begreppsinnehill inte i sig ar till-
racklig for att anse att det foreligger en risk for forvixling i den mening som avses
1 nimnda bestimmelse.

Rittegangskostnader

De kostnader som har fororsakats den franska, den nederlindska och den brittiska
regeringen samt Europeiska gemenskapernas kommission, vilka har inkommit med
yttranden till domstolen, ir inte ersittningsgilla. Eftersom férfarandet i férhillande
till parterna i milet vid den nationella domstolen utgér ett led i beredningen av
samma mal, ankommer det pi den nationella domstolen att besluta om rittegings-
kostnaderna.
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Pi dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

— angiende den friga som genom beslut av den 29 juni 1995 stillts av Bundesge-
richtshof — foljande dom:

Den i artikel 4.1 b i direktivet angivna forvixlingsrisken, “inbegripet risken for
att varumirket associeras med det dldre varumirket”, skall tolkas p3 sa sitt att
enbart den omstindigheten att allmidnheten skulle kunna associera tva varu-
mirken genom att det foreligger en dverensstimmelse mellan deras begrepps-
innehall inte i sig ar tillricklig for att anse att det foreligger en risk for forvix-
ling i den mening som avses i nimnda bestimmelse.

Rodriguez Iglesias Gulmann Ragnemalm
Wathelet Mancini Moitinho de Almeida
Kapteyn Murray Edward
Puissochet Hirsch Jann Sevén

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 11 november 1997.

R. Grass G. C. Rodriguez Iglesias

Justitiesekreterare Ordforande
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