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FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT
FRANCIS G. JACOBS

foredraget den 2 april 1998 "

1. Artikel 4.1 b i varumirkesdirektivet ! for-
bjuder registrering av ett varumirke om "det
pi grund av sin identitet eller likhet med [ett
ildre varumirke] och identiteten eller likhe-
ten mellan de varor eller jinster som ticks
av varumirkena féreligger en risk att allmin-
heten férvixlar dem, inbegripet risken for att
varumirket associeras med det ildre varu-
market”.

2. For att registreringen av ett varumirke
skall kunna hindras pi grund av denna
bestimmelse ir det f6ljaktligen nddvindigt
att visa bide att varumirket ir identiskt med
eller liknar ett dldre varumirke samt att de
varor och tjinster som omfattas av bida
varumirkena ir identiska eller liknar varandra.

3. Bundesgerichtshof (den federala hogsta
domstolen) Onskar fi besked om det kan
beaktas hur sirskiljande och framférallt vil-
kint ett dldre varumirke ir vid beddmningen
av huruvida varor eller tjinster skall anses
lika i den mening som avses 1 bestimmelsen.

* Originalsprik: engelska.

1 — Ridets forsta dircktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988
om tillnirmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar
(EGT L 40, 1989, s 1; svensk specialutgiva, omride 13,
volym 17, s. 78).
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Varumirkesdirektivet

4. Varumirkesdirektivet harmoniserar de
bestimmelser inom den nationella varumir-
kesritten som "mest direkt piverkar den inre
marknadens funktion” (direktivets tredje
overvigande). Silunda harmoniserar direkti-
vet bland annat registreringshinder och ogil-
tighetsgrunder avseende varumirken (artik-
larna 3 och4), samt de rittigheter som ir
knutna tll ett varumirke (artikel 5 och fsl-
jande).

5. Enligt artikel 16.1 skulle medlemsstaterna
genomféra direktivets bestimmelser senast
den 28 december 1991, Genom beslut
92/10/EEG 2 anvinde sig ridet emellertid av
den befogenhet det erhéllit 1 artikel 16.2 och
senarelade sista dagen f6r genomférande av
direktivet till den 31 december 1992.

2 — EGTL 6, s 35; svensk specialutgiva, omride 13, volym 22, 5.
3.
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6. Artikel 4.1 1 direktivet, som giller mojlig-
heten att kunna registrera ett varumirke, har

foljande lydelse:

"Ett varumirke skall inte registreras eller om
det ir registrerat skall det kunna ogiltig-
forklaras

a) om det ir identiskt med ett idldre varu-
mirke och de varor eller tjinster som
varumirket har ansékts eller registrerats
for dr identiska med de varor eller tjanster
for vilka det aldre varumirket dr skyddat,

b) om det pd grund av sin identitet eller lik-
het med det aldre varumarket och identi-
teten eller likheten mellan de varor eller
tjanster som ticks av varumirkena fore-
ligger en risk att allminheten forvixlar
dem, inbegripet risken for att varumirket
associeras med det dldre varumirket.”

7. P motsvarande sitt stadgar artikel 5.1,
som anger vilka rittigheter som ar knutna till
ett varumirke, féljande:

"Det registrerade varumirket ger innehava-
ren en ensamritt. Innehavaren har ritt att

forhindra tredje man, som inte har hans ill-
stdnd, att i niringsverksamhet anvinda

a) tecken som ir identiska med varumirket
med avseende pi de varor och tjinster
som ir identiska med dem f6r vilka varu-
mirket ar registrerat,

b) tecken som pi grund av sin identitet eller
likhet med varumirket och identiteten
eller likheten hos de varor och tjinster
som ticks av varumirket och tecknet kan
leda till f6rvixling hos allminheten, inbe-
gripet risken fr association mellan teck-
net och varumarket.”

8. Vilkinda varumirken kan &tnjuta innu
mera lingtgiende skydd. Artikel4.4a ger
medlemsstaterna majlighet att vigra registre-
ring av ett varumirke i vissa fall om varu-
mirket liknar eller identiskt med ett ildre
nationellt varumirke som ir vilkint, iven
om de varor och tjinster som det senare
varumirkets ansbkan avser inte liknar de
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varor och tjinster som det ildre varumirket
registrerats for:

”"En medlemsstat kan vidare besluta att ett
varumirke inte skall registreras eller, om det
ir registrerat, skall kunna ogiltigférklaras 1

fsljande fall:

a) Om varumirket dr identiskt med, eller
liknar ett ildre nationellt varumirke
enligt punkt 2 och det kan avses bli
registrerat for eller redan har registrerats
for varor och tjinster som inte liknar dem
for vilka det aldre varumirket dr registre-
rat, om det aldre varumirket ir kint 1
medlemsstaten i friga och anvindningen
av det yngre varumirket utan skilig
anledning skulle dra otillbérlig fordel av
eller vara till forfing for det ildre varu-

mirkets  sirskiljningsférmiga  eller
renommég,”
9. Om det ildre varumirket dr ett

EG-varumirke enligt gemenskapens varu-
mirkesforordning, 3 si medger artikel 4.3 1
dircktivet att den som innehar ett ildre
EG-varumirke som ir vilkint i gemenska-
pen anfér samma typ av invindning mot
registrering. Till skillnad frin artikel 4.4 a

3 — Ridets férordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993
om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, s 1; svensk special-
utgiva, omride 17, volym 2, s. 3).
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innebir artikel 4.3 att medlemsstaterna ir
skyldiga, och inte bara har méjlighet, att
féreskriva ett sddant skydd.

10. Vidare ger artikel 5.2 (som giller anvind-
ning, inte registrering, av ett yngre varu-
mirke) medlemsstaterna en méjlighet som
liknar den som fSreskrivs i artikel 4.4 a:

”En medlemsstat kan ocks3 besluta att inne-
havaren skall ha ritt att férhindra tredje man,
som inte har hans tillstdnd, fran att 1 nirings-
verksamhet anvinda ett tecken som ir iden-
tiskt med eller liknar varumirket med avse-
ende pi varor eller tjinster av annan art in
dem for vilka varumirket ir registrerat, om
detta ir kint 1 den medlemsstaten och om
anvindningen av tecknet utan skilig anled-
ning drar oullborlig fordel av eller ar till for-
fing for varumirkets sirskiljningsférmiga
eller renommé.”

11. Det bor emellertid observeras att, iven
om frigan giller vilkinda varumirken och
artiklarna 4.4 a och 5.2 uttryckligen nimner
sidana varumirken, Bundesgerichtshof har
klargjort att den bestimmelse som ir i friga 1
detta mil ir artikel 4.1 b och detta av skal
som anges nedan. ¢

4 — Se nedan punke 26.
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Bakgrund

12. Den 29 juli 1986 ingav Pathe Communi-
cations Corporation (nedan kallat Pathe),
som ir ett bolag med site i Amerikas forenta
stater, en ansbkan om registrering av ett
varumirke i form av ordet "CANNON?” fér
fsljande varor och tjinster: “filmer inspelade
pid videoband (videofilmer), produktion,
uthyrning och visning av filmer fér biografer

och TV-bolag”.

13. Canon Kabushiki Kaisha (nedan kallat
CKK) motsatte sig denna ansékan pi den
grunden att den inkriktade pi foretagets eget
varumirke 1 form av ordet "Canon”. Detta
varumirke hade redan registrerats bland
annat avseende ”stillbildskameror, filmkame-
ror och projektorer; TV-kameror och appa-
rater f6r TV-inspelning, apparater for
TV-sindning, apparater f6r TV-mottagning
och dtergivning av TV-inspelningar samt
bandspelare och skivspelare for
TV-inspelning och 3tergivning av inspelade
TV-sindningar”.

14. Vid den udpunkt d8 CKK framférde sin
invindning hade varumirkesdirektivet inte
antagits och den nationella tyska varumirkes-
lagen gallde siledes. Denna lag ir kind
under namnet Warenzeichengesetz (nedan
kallad WZG). Direktivet, som antogs den 21
december 1988 och som skulle inférlivas

senast den 31 december 1992, 5 inférlivades
sent med tysk ritt genom en lag som antogs
den 25 oktober 1994. De huvudsakliga
bestimmelserna 1 denna lag tridde 1 kraft den
1 januari 1995. Bundesgerichtshof har dock
forklarat att det forevarande milet maste
bedémas med hinsyn till lagen i dess nuva-
rande lydelse, som genomfér direktivet. Den
nya tyska varumirkeslagen kallas Markenge-
setz och Bundesgerichtshof har férklarat att
§ 9 foérsta stycket punkt 2 i denna lag mot-
svarar artikel 4.1 b 1 direktivet.

15. Enligt Bundesgerichtshof miste det vid
en rittslig beddmning antas att de bada varu-
mirkena "CANNON” och ”Canon” uttalas
pd samma sitt. De anvinds dock inte fér
identiska varor och tjinster. Den friga som
de tyska domstolarna har stillts infor ir
huruvida dessa varor och tjinster icke desto
mindre kan anses likna varandra.

16. Nir Pathes ansdkan granskades av de
tyska myndigheterna ansig den férste hand-
liggaren att de tvistande parternas varor och
tjanster verkligen liknade varandra och vig-
rade foljaktligen att registrera varumirket
"CANNON™. Den andra handliggaren
upphivde detta beslut och avfirdade invind-
ningen pd den grunden att nigon likhet inte
foreldg. CKK 6verklagade till Bundespatent-
gericht (den federala patentdomstolen), men

5 — Sc ovan punkt 5.
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dess 6verklagande ogillades genom beslut av
den 6 april 1994. CKK &verklagade d4 till
Bundesgerichtshof och det ir i samband med
det férfarandet som det férevarande hinskju-
tandet har skett.

17. Bundespatentgericht ogillade CKK:s
6verklagande, eftersom den delade den andre
handliggarens dsikt att det inte foreldg ndgon
likhet mellan parternas varor och tjanster t
den mening som avses 1 § 5 fjarde stycket
punkt 1 i WZG. Bundespatentgericht forkla-
rade att en siddan likhet endast kan anses
foreligga om varorna eller tjinsterna pi
grund av deras ekonomiska betydelse eller
anvindningsomriden har si nira berorings-
punkter, sirskilt vad avser de orter dir de
normalt tillverkas eller forsiljs, att de kan ge
en normal konsument intrycket att de kom-
mer frin samma foretag. CKK har hivdat att
76,6 procent av befolkningen kinde till dess
varumirke i1 november 1985 och Bundesge-
richtshof har uttalat att detta miste anses
innebira att varumirket “Canon” var ett
kint varumirke. Bundespatentgericht ansig
dock att CKK:s varumirkes renommé sak-
nade relevans vid bedémningen av likheten
mellan varorna och tjinsterna i friga.

18. Bundespatentgericht anmirkte att bland
de varor som angavs i Pathes ans6kan var det
"videofilmer” som nirmast piminde om de
varor som omfattades av CKK:s varumirke,
nimligen "TV-kameror och apparater for
TV-inspelning, apparater for TV-sindning,
apparater for TV-mottagning och tergivning
av TV-inspelningar samt bandspelare och
skivspelare fér TV-inspelning och Atergiv-
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ning av inspelade TV-sindningar”. Domsto-
len ansig dock att de bdda varukategorierna
inte uppvisade nigon likhet. Den fastslog att
det inte kunde antas att videofilmer uppvi-
sade likhet med den televisionsutrustning
som omfattades av CKK:s varumirke eller
med de videokameror som distribuerades av
CKK, och fringick dirigenom det synsitt
som Bundespatentgerichts trettionde avdel-
ning hade intagit i ett liknande fall.

19. Bundespatentgericht forklarade att den
redan r 1989 hade fastslagit att det inte gick
att finna en enda tillverkare av hemelektro-
nikutrustning bland de videobandsproducen-
ter som férekom 1 Seibts industrikatalog for
ar 1988. Ingen betydelsefull forindring hade
igt rum under mellantiden i detta avseende,
itminstone inte i friga om videokassetter,
och forfrigningar 1 relevanta specialaffirer
hade visat det inte fanns ndgot namn p3 till-
verkare av televisionsutrustning eller video-
bandspelare bland de inspelade videokasset-
terna. Bundespatentgericht ansig foljaktligen
att det inte kunde férutsittas att den genom-
snittlige kdparen trodde att inspelade video-
band och motsvarande inspelnings- och upp-
spelningsutrustning hirrérde frin samma
foretag. Aven allminheten var tillrickligt
medveten om de annorlunda krav som stills
pa tillverkning av inspelade band och frstod
att videokassetter och videobandspelare inte
hirrdr frin samma tillverkare.

20. Bundespatentgericht tillbakavisade ocksi
pistiendet att de tjinster som angavs i Pathes
ansékan avseende “produktion, uthyrning
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och visning av filmer fér biografer och
TV-bolag” skulle likna de apparater for
TV-inspelning som skyddades av CKK:s
varumirke. Bundespatentgericht ansig att
det faktum att kamerorna och projektorerna
anvindes till att producera och visa filmer
inte kunde anses férleda minniskor 1 varu-
mirkesrittsligt relevant utstrickning att dra
slutsatsen att den som producerar sidan
utrustning regelmissigt ocksd producerar,
distribuerar eller visar film,

21. T sitt &verklagande av Bundespatentge-
richts beslut har CKK anfért att eftersom
varumirkesdirektivet har inférlivats med
tysk ritt ir Bundespatentgerichts bedémning
av varors och tjinsters likhet inte lingre rik-
tig. CKK har framhillit att dess varumirke
"Canon” ir ett berémt eller vilkint varu-
mirke samt att detta faktum, 1 kombination
med det faktum att videofilmer och appara-
ter for inspelning och uppspelning av video
utbjuds dterfinns pd samma f6rsiljningsstil-
len, borde leda till slutsatsen att de varor som
omfattas av de tvd varumirkena liknar varand-
ra och att det foljaktligen ir sannolikt att
allminheten férvixlar dem i den mening som
avses 1 § 9 forsta stycket punkt 2 1 Mar-
kengesetz. ¢

6 — Sdsom tidigarc har nimnts motsvaras denna bestimmelse av
artikel 4.1 b i dircktivet.

Frigan

22, Bundesgerichtshof har silunda hinskju-
tit f6ljande friga till domstolen f6r forhands-
avgdrande:

"Kan det, vid bedémningen av likheten mel-
lan varor eller tjinster som ticks av tvi varu-
mirken, vara nédvindigt att ta hinsyn ull
sarskiljningsférmigan och sirskilt till hur
kint det aldre varumirket ir (varvid fore-
trade riknas frin den dag som ligger till
grund for det yngre mirkets anciennitet),
sirskilt pa s3 sitt att det skall anses foreligga
en risk for forvixling 1 den mening som avses
i artikel 4.1 b 1 direktiv 89/104/EEG iven di
allminheten anser att ifrigavarande varor
eller tjinster har olika ursprungsorter?”

23. Bundesgerichtshof har forklarat att den
avgorande frigan ir huruvida varumirkesdi-
rektivets antagande medfér att de tyska
domstolarna miste indra sitt tillvigagings-
sitt vid bedémningen av likheten mellan
varor eller tjinster. Silunda stker Bundesge-
richtshof fastsld vilka kriterier som skall till-
limpas vid bedémningen av huruvida likhet
mellan varor eller tjanster foreligger 1 den
mening som avses i artikel 4.1 b 1 direktivet.
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24. Beslutet om hinskjutande innehiller fol-
jande information rérande inférlivandet av
direktivet. Nir den tyska lagstiftaren inforli-
vade direktivet, utgick den ifrin antagandet
att begreppet likhet mellan varor eller tjins-
ter inte kunde forstds pi samma sitt som
hade varit fallet i den tidigare tyska lagstift-
ningen. I en férklarande promemoria till {6r-
slaget till Markenrechtsreformgesetz (varu-
mirkesreformlag) framholls att  det i
framtiden inte skulle vara méjligt att hinvisa
till det "statiska” likhetsbegreppet i den tidi-
gare lagen.

25. Enligt den tidigare lagen krivdes att det
forelag objektiv likhet mellan varorna eller
tjinsterna: det fanns siledes inget varumir-
kesrittsligt skydd om det inte fanns nigon
objektiv likhet mellan varorna och tjinsterna,
hur lika varumirkena in var och oavsett hur
vilkint det ildre varumirket var. Enligt dokt-
rinen har genomférandet av direktivet med-
fort att detta inte lingre ir fallet; det finns nu
istillet ett omvint samband mellan, 3 ena
sidan, likheten mellan varorna och tjinsterna,
och, 3 andra sidan, varumirkenas likhet och
det ildre varumirkets sirskiljningsférmaga.
Alltsa, ju mer lika varumirkena ir, och ju
storre sirskiljningsférmdga det ildre varu-
mirket har, desto mindre likhet mellan varor
eller tjinster maste styrkas. Enligt Bundesge-
richtshof innebir en dylik tolkning att det
skulle bli avsevirt littare att pivisa risk fér
forvixling in som var fallet enligt tidigare
tysk ritt.

26. Bundesgerichtshof har anmirkt att i vissa
fall di det ildre varumirket dr vilkint, si

kan det skyddas iven i forhillande tll olik-
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artade varor och tjanster 1 enlighet med arti-
kel 4.4 a i direktivet. Bundesgerichtshof har
anfére att den bestimmelsen trots sin frivil-
lighet har inférts 1 tysk ritt genom § 9 forsta
stycket punkt 3 1 Markengesetz. Bundesge-
richtshof har emellertid betonat att det ar
viktigt att skilja mellan tillimpningen av arti-
kel 4.1 b och artikel 4.4 a, eftersom det enligt
nationell ritt inte dr méjligt att motsitta sig
den forsta registreringen av ett varumirke
per se med hinvisning till de nationella
bestimmelser som genomfér artikel 4.4 a:
den person som gor invindningen kan endast
vicka talan om upphivande av varumirket
di detta verkligen har registrerats eller vicka
talan om intring 1 ritten tll det egna varu-
mirket, tanken dr nimligen att registrerings-
forfarandet skall utféras pa ett abstrakt och
systematiskt sitt. Artikel 4.1 b kan diremot
utgora grund for registreringshinder avse-
ende ett varumirke. Frigan huruvida en sir-
skild anvindning av ett varumirke faller
under artikel 4.1 b eller artikel 4.4 a har sile-
des avsevird praktisk betydelse.

Betydelsen av "forvixling”

27. Frigan giller delvis huruvida en risk for
férvixling 7 mdste antas foreligga iven om

7 — Den tyska versionen av dircktiver anvinder begreppet "risk
for forvzx]m% medan den engelska versionen talar om
"sannolikhct fér forvixling” ("likelihood of confusion™).
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allminheten hinfér varorna eller tjinsterna
till olika ursprung. Betydelsen av “férvix-
ling” i artikel 4.1 b 1 direktivet har redan
undersokts av domstolen 1 dom av den 11
november 1997 1 milet SABEL. 8

28. Detta mil handlade om tolkningen av
uttrycket ”en risk att allminheten férvixlar
[varumirkena], inbegripet risken for att
varumirket associeras med det ildre varu-
mirket” 1 artikel 4.1 b 1 direktivet. Domsto-
len férklarade att det hade hivdats att risken
for association omfattar tre typfall: f6r det
forsta, att allminheten férvixlar tecknet och
varumirket 1 friga (risk fér direkt forvix-
ling), f6r det andra, att allminheten férknip-
par innehavaren av tecknet med innehavaren
av varumiarket och férvixlar dem (risk for
indirekt férvixling eller association) samt,
for det tredje, att allminheten ser ett sam-
band mellan tecknet och varumirket pi
grund av att tecknet framkallar minnesbilden
av varumirket, likvil utan att férvixla dem
(risk for egentlig association)”. ®

29. Domstolen framhéll att det darfér var
nodvindigt att avgdra “om artikel 4.1 b kan
anses tillimplig nir det inte foreligger en risk
for direkt eller indirekt forvixling, utan bara
en risk fér egentlig association”. 1° Domsto-
len kom till f6ljande slutsats: "Ordalydelsen 1
denna bestimmelse utesluter siledes i sig att
den skulle kunna tillimpas om det inte {&re-

8 — Mil C-251/95, REG 1997, s 1-6191.
9 — Punkt 16 i domen.
10 — Punkt 17 i domen.

ligger en risk for forvixling hos allminhe-
ten”. 1! Silunda fann domstolen att *enbart
den omstindigheten att allmidnheten skulle
kunna associera tvd varumirken genom att
det foreligger en Gverensstimmelse mellan
deras begreppsinnehill inte i sig ar tillricklig
for att anse act det foreligger en risk for for-
vixling” 12 1 den mening som avses 1 artikel

4.1b.

30. Hirav foljer att om det i forevarande fall
inte féreligger nigon risk att allminheten
skulle anta att det finns nigon form av kom-
mersiellt  samband mellan varumirkena
”Canon” och "CANNON?, si finns det hel-
ler inte nigon risk for férvixling i den
mening som avses i artikel 4.1 b i direktivet.
Kommissionen anser emellertid att frigan
giller om varorna eller tjinsterna hinférs ll
olika “ursprungsorter”, samt att detta
begrepp kan tinkas spegla den betydelse som
fistes vid de ifrdgavarande varornas tillverk-
ningsplats 1 den tidigare gillande tyska varu-
mirkeslagen. I detta sammanhang bér det
noteras att det inte ir tillrickligt att endast
visa att det inte foreligger nigon risk att all-
minheten f6rvixlar den plats dir varorna
tillverkas eller tjinsterna utférs. Om allmin-
heten kan antas tro att det finns ett samband
mellan de tvd foretagen, trots att den inser att
varorna och tjinsterna har olika ursprungs-
platser, s& foreligger en risk for férvixling i
den mening som avses i direktivet.

11 — Punkt 18 i domen.
12 — Domslutet.
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Bedémningen av likheten mellan varor och
tjanster

31. Den huvudsakliga argumentationen i
detta mil har koncentrerats pi frigan om ett
varumirkes sirskiljningsfdrméga, och di sir-
skilt om det dr vilkint, kan beaktas vid
bedémningen av huruvida likhet mellan
varor eller tjanster skall anses foreligga 1 den
mening som avses 1 artikel 4.1 b. Med andra
ord, dr det tillitet att anse att varor eller
tjanster liknar varandra, vad avser sirskilt
sirpriglade varumirken, om dessa varor eller
tjinster inte skulle anses likna varandra om
det istillet hade rd1t sig om andra, mindre
sirpriglade varumirken? Eller bér kriteriet
f6r beddmningen av om likhet mellan varor
eller tjinster féreligger vara objektivt (det vill
siga oberoende av det ifrigavarande varu-
mirkets karaktir)?

32. Alla varumirken som skall kunna tjina
sitt syfte miste vara sirskiljande; ett varu-
mirke som helt saknar sirskiljningsférmaga
kan enligt artikel 3.1. b inte registreras, och,
om det registreras riskerar det i s3 fall au
ogiltigforklaras. Men sirskiljningsférmigan
kan vara mer eller mindre markerad. Eu
varumirke kan vara sirdeles sirskiljande
antingen eftersom det ir vilkint eller efter-
som det dr av ovanlig karaktir. Ju mer vil-
kint eller ovanligt ett varumirke ir, desto
mera sannolikt dr det att konsumenter kan
forledas att tro att det foreligger ett kommer-
siellt samband mellan de varor eller tjinster
som har samma eller ett liknande varumirke.
Sisom domstolen konstaterade i domen
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SABEL, "ju stérre det dldre varumirkets sir-
skiljningsformaga visar sig vara, desto stdrre
ir risken for férvixling”. 13 Det bér emeller-
tid noteras att det 1 detta mal, till skillnad
mot det forevarande, var otvistigt att varu-
mirkena dtminstone till en del hinférde sig
till samma varor, frigan var huruvida varu-
mirkena 1 friga (1 motsats till varorna) var
tillricklige lika fér att ge upphov till en risk
f6r forvixling.

33. CKK, den franska regeringen och kom-
missionen hyser alla den uppfattningen att
det vid bedémningen av om likhet mellan
varor eller tjinster foreligger ir relevant hur
sirskiljande ett varumirke dr. Vid samman-
tridet uttalade den italienska regeringen att
likhet ar ett mycket vagt begrepp som inte
endast kan grundas pd objektiva faktorer.

34. De har hinvisat till tionde vervigandet i
direktivet, som har féljande lydelse:

”... Det ir nédvindigt att tolka begreppet
likhet mot bakgrund av risken for forvixling.
Grundférutsittningen f6r skyddet ir att det
finns en risk f6r forvixling och denna maste
bedémas mot bakgrund av flera faktorer,

13 — DPunkt 24 (ovan fotnot 8).
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sirskilt 1 hur hég grad mirket ar kint pid
marknaden, den association 't som det
anvinda eller registrerade mirket framkallar,
graden av likhet 5 mellan mirket och tecknet
samt mellan de ifrdgavarande varorna eller
tjansterna. Formerna for fastsliende av risk
for férvixling och framfér allt bevisbérdan
skall regleras av nationella procedurregler
som inte berdrs av detta direktiv”.

35. CKK och den franska regeringen har
havdat att detta 6vervigande, och sirskilt
uttalandet att ”[d]et ir nédvindigt att tolka
begreppet likhet mot bakgrund av risken for
férvixling”, visar att bedomningen av om
likhet mellan varor eller tjanster foreligger
inte skall ske objektivt.

36. CKK har ocksd hivdat att det dr vikugt
att kunna invinda mot den ursprungliga
registreringen av ett varumirke med tillimp-
ning av artikel 4.1 b, istillet for att behéva
acceptera denna registrering och sedan vicka
talan mot dess anvindning enligt andra
bestimmelser. CKK anser att de parter som
deltar i ett forfarande angdende invindning
mot registrering dsamkas ligre kostnader och
kan géra sina rittigheter gillande pi ett mera
effektivt sitt dn i andra férfaranden,

14 — Fotnoten saknar betydelse for den svenska versionen av
detta forslag till avgorande.

15 — Sc fotnot 14 ovan.

37. Pathe och den brittiska regeringen har
emellertid foresprikat att likheten mellan
varor eller tjinster skall bedémas pi ett fri-
stiende och objektivt sitt (det vill siga en
bedémning som gbérs utan hinsyn ull det
ildre varumirkets karaktir eller hur vilkint
det dr). Den brittiska regeringen anser att en
16sning som innebar att det vid registre-
ringen av ett varumarke, vid beddmningen av
likheten mellan varorna eller ginsterna, skall
beaktas hur vilkint det ildre varumirket ir
skulle medfora en onédig bérda for handlig-
garna och avsevirt forlanga registreringsfor-
farandet. Pathe har ocksi hivdat att stérre
foretag medvetet skulle kunna fordréja
registreringsforfarandena.

38. Pathe hivdar vidare att en flexibel defini-
tion av begreppet likhet mellan varor eller
tjinster skulle férorsaka rittsosikerhet. Ett
sista argument som framforts av den brittiska
regeringen ir att om frigan om risk for for-
vixling behévde besvaras fér att likhet mel-
lan varor eller tjinster skulle kunna konsta-
teras, sa skulle det vara meningslést att kriva
att en dylik likhet frelig. Den enda frigan
skulle 1 si fall vara om det férelig risk for
forvixling eller inte. Om detta hade varit
avsikten skulle direktivet ha disponerats pi
ett annorlunda sitt.

39. Enligt min mening har uttalandet i
tionde Svervigandet, att bedémningen av ris-
ken fér férvixling framférallt beror pd hur
vilkint varumirket ir, avgérande betydelse

I-5519



FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT JACOBS — MAL C-39/97

for losningen av problemet. I sitt samman-
hang lyder uttalandet som fsjer:

"Det skydd som foljer av det registrerade
varumirket, vars funktion framfor allt ir att
garantera att varumirket anger ursprunget, ir
absolut nir det rider identitet mellan mirket
och tecknet och varorna eller tjinsterna.
Skyddet giller ocksd vid likhet mellan mir-
ket och tecknet och varorna eller tjinsterna.
Det ir nodvindige att tolka begreppet likhet
mot bakgrund av risken for forvixling.
Grundfsrutsitiningen {6r skyddet ar att det
finns en risk for forvixling och denna miste
bed.o.mas mot bakgmnd av ﬂera faktorer, sar-
skilt i hur hég grad mirket ir kint pi mark-
naden, den association som det anvinda eller
registrerade mirket framkallar, graden av lik-
het mellan mirket och tecknet samt mellan
de ifrigavarande varorna eller tjinsterna.”

Detta uttalande klargdr att frigan hur kint
ett varumirke ir har betydelse vid beddm-
ningen av om tillricklig likhet féreligger for
att risk for forvixling skall uppkomma, dven
om detta inte anges sarskilt i artikel 4.1 b 1
direktivet.

40. Detta synsitt bekriftas ocksi av domsto-
lens dom 1 malet SABEL, vari domstolen
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uttalade att "risken for forvixling skall ...
bedémas 1 sin helhet med hinsyn till samtliga
relevanta fakta 1 det enskilda fallet”. 16 Det dr
visserligen sant att det uttalandet gjordes i ett
annat sammanhang; domstolen behandlade
hir frigan om begreppsmissig likhet mellan
varumirken i sig var tillricklig for att ge
upphov till f6rvixling i den mening som
avses i artikel 4.1 b, 1 en situation di det helt
klart var friga om samma varor. Uttalandet
kan dock tillimpas generellt.

41. Den brittiska regeringen har sékt veder-
ligga uppfattningen att direktivets tionde
overvigande stodjer en helhetsbed6mning.
Den har hivdat att detta 6vervigande endast
innebir att det vid bedémningen av om lik-
het féreligger skall tas hinsyn till frigan om
varorna eller tjinsterna ir sidana att allmin-
heten kan tinkas forledas att tro att dessa har
samma kommersiella ursprung, samt att det
vid denna bedémning inte ir tilldtet att ta
hinsyn tll hur vilkint det dldre varumirket
ar.

42. Denna férklaring kriver dock att 6vervi-
gandet forstds sd, att frigan om férvixling
skall beaktas vid bedémningen av likhet mel-
lan varor eller tjinster, men att ett led i for-
vixlingsbeddmningen inte behdver beaktas,
nimligen frigan om det ildre varumirket ir
“kint pd marknaden” (vilket uttryckligen
nimns 1 &vervigandet). Jag finner det svirt
att lisa dvervigandet pd detta sitt. (Uttrycket
*kint pi marknaden” hinvisar enligt min
mening till varumirkets sirskiljande egen-

16 — Punkt 22 (ovan fotnot 8).
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skaper, det vill siga om det litt kan igenkin-
nas av allminheten, antingen dirfor att det ar
ovanligt pd grund av sin inneboende karakeir
eller dirfor att det ir vilkint).

43. Hirtill kommer att faran med att for-
linga registreringsforfarandet, genom att
kriva att det tas i beaktande hur vilkint ett
ildre varumirke ir, inte frefaller mig vara si
stor som Pathe och den brittiska regeringen
har hivdat. Den franska regeringen har vid
sammantridet anfért att enligt dess erfaren-
het brukar inte en sidan provning gora att
forfarandet tar oskiligt ling tid eller att
registreringsforfarandet blir mer komplice-
rat. I sjilva verket torde rittssikerhetsskil
tala for att varumirken vars anvindning kan
komma att stoppas &verhuvudtaget inte
registreras. Hursombhelst verkar direktivets
tionde 6vervigande enligt min mening pavisa
att det bor beaktas hur vilkint ett varumirke
ir vid bedémningen av risken fér forvixling
mellan tvi varumirken, dven om detta inte
kan beaktas vid bedémningen av likheten
mellan varor och tjinster. Vidare kommer det
kontor som handligger registreringar av
EG-varumirken att tvingas beakta frigan om
hur vilkint ett varumirke ir 1 minga fall,
eftersom gemenskapsvarumirkesférord-
ningen innehiller en bestimmelse som mot-
svarar artikel 4.4 a 1 direktivet. Enligt artikel
8.5 1 forordningen kan innehavaren av ett
ildre varumirke under vissa forutsittningar
motsitta sig registrering av ett identiskt eller

liknande varumirke som giller andra varor
eller tjinster. Detta tyder pa att de praktiska
problem som uppkommer om registrerings-
myndigheter miste bedéma hur vilkint ett
varumirke ir inte ir si stora som har hiv-
dats.

44. Jag skulle vilja understryka att — iven
om det enligt min uppfattning miste beaktas
hur kint varumirket ir vid avgérandet om
det foreligger tillricklig likhet for att férvix-
ling skall kunna uppkomma — likhetskravet
miste tillimpas fullt ut, bide vid bedém-
ningen av likheten mellan varumirkena och
vid bedémningen av likheten mellan varorna
eller yjinsterna i friga. Det ir dirfor fel au
pistd att det till f6ljd av genomférandet av
direktivets artikel 4.1 b inte lingre ir nod-
vindigt att konstatera likhet mellan varor
eller tjanster 1 friga om varumirken med
speciellt sirskiljande sirdrag. Vid bedém-
ningen av likheten mellan varorna eller tjins-
terna ir det av virde att ta hinsyn till de fak-
torer som beskrivits av Férenade kungarikets
och Frankrikes regeringar.

45. Enligt den brittiska regeringen bor f6l-
jande faktorer beaktas vid beddmningen av
likheten mellan varor eller fjanster:

a) varornas eller tjinsternas anvindningsom-
raden,
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b) varornas eller tjinsternas anvindare,

c) varornas eller tjinsternas fysiska natur,

d) de kommersiella kanaler varigenom
varorna eller yinsterna kommer ut pid
marknaden,

e) i friga om konsumtionsvaror som siljs
genom sjilvbetjining, huruvida dessa i
praktiken forekommer eller kan antas
férekomma 1 stormarknader och sirskilt
om de férekommer eller kan antas fore-
komma pi samma eller olika hyllor,

P yllor,

f) 1 vilken utstrickning varorna eller tjins-
terna konkurrerar med varandra, varvid
det kan beaktas hur varorna klassificeras
inom branschen, och di exempelvis om
marknadsundersékningsféretag, vilka
givetvis agerar f8r industrins rikning, pla-
cerar varorna eller tjinsterna i samma
eller 1 olika kategorier. 17

17 — Denna lista 6ver faktorer att beakta har himtats frin den
engelska hdgsta domstolens dom i milet British Sugar Ple
mot James Robertson & Sons Ltd av den 23 maj 1996,
[1996] RPC 281.
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46. Samtidigt som den brittiska regeringen
har medgivit att denna lista pd faktorer inte
ir uttdmmande, pipekade regeringen att den
likvil anger en minsta gemensam nimnare
som skall finnas med i alla faktorer som
beaktas vid bedémningen av likheten mellan
varor eller tjinster, nimligen att faktorerna
har ett samband med varorna eller tjansterna
sjilva.

47. Den franska regeringen anser likaledes
att de faktorer som skall beaktas vid bedém-
ningen av likheten mellan varor cller tjinster
bér inkludera varornas eller tjinsternas
karaktir, deras avsedda indam3l och kund-
krets, deras normala anvindningsomride och
normala distributionssitt.

48. Anvindningen av dessa “objektiva” fak-
torer fér att bedéma likhet hindrar emeller-
tid inte enligt min mening att det beaktas hur
vilkint varumirket ar vid avgdrandet av om
det foreligger tillricklig likhet for att en risk
for forvixling skall kunna uppkomma.

49. Mot denna uppfattning kan det anféras
att ju enklare och mer objektiv prévningen
enligt artikel 4.1 b av likheten mellan varor
eller tjinster ir, desto mindre r sannolikhe-
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ten att nationella registreringsmyndigheter
cller domstolar i olika medlemsstater gor
olika bedémningar av huruvida en visst varu-
mirke kan forvixlas. Detta skulle Gverens-
stimma med direktivets syfte att harmoni-
sera medlemsstaternas varumirkeslagar.

50. Jag kan acceptera att en flexibel provning
av likheten mellan varor eller tjinster kan
leda till olika tolkningar av sidan likhet i
olika medlemsstater. Det ir fullt méjligt att,
till skillnad frin vad vissa medlemsstater
anser, ett nytt varumirke inte omfattas av
artikel 4.1 b 1 direktivet i en medlemsstat,
helt enkelt dirfér att man i denna medlems-
stat anser att varorna cller tjinsterna inte ir
tillrackligt lika, trots att det dldre varumirket
ar vilkint och att risk for f6rvixling forelig-
ger. I ett sidant fall kan dock det faktum att
det ildre varumirket ir vilkint innebira att
artikel 4.4 a eller artikel 5.2 i direktivet istil-
let blir tillimpliga 1 den medlemsstaten (dessa
bestimmelser rér varumirkesskydd f5r varor
eller tjanster som inte liknar dem som regist-
reringen omfattar). Enligt kommissionens
uppfattning har samtliga medlemsstater
anvint sig av den méjlighet som erbjuds 1
artikel 4.4 a. '8 Siledes skulle det slutgiltiga
resultatet (det vill siga ett f6rbud mot eller
upphivande av registreringen av ett varu-

18 — Uttalande av | issi vid ridet i mal

C-63/97 BMW dcn 13 januari 1998.

mirke eller ett férbud mot dess anvindning)
ofta bli detsamma i alla medlemsstater.

51. Slutligen skulle jag vilja tilligga att jag
inte anser det orittfirdigt att innehavaren av
ett varumirke dtnjuter ett skydd i forhil-
lande till en vidare krets av varor in de som
varumirket registrerats f6r. Det ir inte rim-
ligt ate kriva att innehavaren av ett varu-
mirke registrerar detta fér alla typer av varor
som ir sidana att en risk for f8rvixling kan
uppkomma om varumirket anvinds f6r dem,
eftersom han kanske inte kommer att
anvinda varumirket for dylika varor. Det ir
nimligen si att varumirken som registreras
{or varor eller tjanster for vilka de sedan inte
anvinds riskerar att tas bort ur registret efter
fem &r pd grund av att det inte har brukats. 19
Vidare sikerstiller férvixlingskriteriet att nir
varumirkesinnehavaren registrerar ett varu-
mirke 1 férhillande 1l en viss kategor: varor
eller tjinster si ir han inte dirigenom skyd-
dad i foérhillande il en alltfér stor grupp av
varor eller tjinster. Férvixlingsbegreppet bor
inte ges alldfdr stor rickvidd, eftersom,
sisom jag konstaterade 1 mitt forslag till
avgorande 1 mdilet SABEL,?° en extensiv
tolkning av begreppet skulle gd emot direk-
tivets syfte att bidra till den fria rorligheten
fér varor. Om det emellertid finns en ikta
och styrkt risk for forvixling dr det enligt
min mening inte bara f6rsvarbart utan dven
nédvindigt att skydda sivil konsumenten
som varumirkesinnehavaren genom att for-
bjuda registrering av ett yngre varumirke,
ocksi 1 forhillande till liknande varor och
tjanster som det ildre varumirket inte regist-
rerats for.

19 — Sc artiklarna 11 och 12 i dircktivet.
20 — Punkterna 50 och 51 (ovan fotnot 8).
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Forslag till avgorande

52. Foljaktligen bor den av Bundesgerichtshof hinskjutna frigan enligt min mening
besvaras pa foljande sitt:

For att avgora huruvida varor eller finster som ticks av tvd varumirken liknar
varandra, 1 den mening som avses i artikel 4.1 b i ridets forsta direktiv
89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnirmningen av medlemsstaternas
varumirkeslagar, kan det sirskiljande sirdraget, sirskilt huruvida det ildre varu-
mirket ir vilkint, beaktas for att avgora huruvida det foreligger en likhet som ar
agnad att skapa risk for forvixling. Det finns dock endast risk for forvixling i den
mening som avses i denna bestimmelse om det ir troligt att allminheten kan fis att
tro det finns ett kommersiellt samband mellan leverantérerna av varorna eller
tjansterna i friga.
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