DOM AV DEN 7.1.2004 — MAL C-100/02

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen)
den 7 januari 2004

I mal C-100/02,

angdende en begiran enligt artikel 234 EG, frin Bundesgerichtshof (Tyskland),
att domstolen skall meddela ett forhandsavgérande i det vid den nationella
domstolen anhingiga mélet mellan

Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co.

och

Putsch GmbH,

angdende tolkningen av artikel 6.1 b i rddets forsta direktiv 89/104/EEG av den

21 december 1988 om tillnirmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar
(EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgiva, omrade 13, volym 17, s. 178),

meddelar
* Rittegangssprik: tyska.
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DOMSTOLEN (femte avdelningen)

sammansatt av P. Jann, tillférordnad ordférande vid femte avdelningen, samt
domarna C.W.A. Timmermans och D.A.O. Edward (referent),

generaladvokat: C. Stix-Hackl,
justitiesekreterare: avdelningsdirektéren M.-F. Contet,

med beaktande av de skriftliga yttranden som har inkommit fréin:

— Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co., genom W.]J.H. Stahlberg, Rechtsanwalt,
och A. Ebert-Weidenfeller, Rechtsanwalt,

— Putsch GmbH, genom P. Neuwald, Rechtsanwalt,

— Greklands regering, genom G. Skiani och G. Alexaki, bida i egenskap av
ombud,

— Forenade kungarikets regering, genom P. Ormond, i egenskap av ombud,
bitradd av D. Alexander, barrister,
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— Europeiska gemenskapernas kommission, genom R. Raith och N.
B. Rasmussen, bida i egenskap av ombud,

med hinsyn till férhandlingsrapporten,

efter att muntliga yttranden har avgivits vid forhandlingen den 20 maj 2003 av:
Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co., foretritt av A. Ebert-Weidenfeller, Putsch
GmbH, foretritt av P. Neuwald, Greklands regering, féretrddd av G. Skiani och
G. Alexaki, Forenade kungarikets regering, foretridd av K. Maniji, i egenskap av
ombud, bitridd av D. Alexander, och kommissionen, foretridd av R. Raith,

och efter att den 10 juli 2003 ha hort generaladvokatens forslag till avgérande,

foljande

Dom

Bundesgerichtshof har, genom beslut av den 7 februari 2002 som inkom till
domstolen den 18 mars samma 4r, i enlighet med artikel 234 EG stillt tva fragor
om tolkningen av artikel 6.1 b i ridets forsta direktiv 89/104/EEG av den
21 december 1988 om tillnirmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar
(EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgdva, omride 13, volym 17, s. 178).

I-712



GEROLSTEINER BRUNNEN

Dessa frigor har uppkommit i en tvist mellan bolaget Gerolsteiner Brunnen
GmbH & Co. (nedan kallat Gerolsteiner Brunnen) och bolaget Putsch GmbH
(nedan kallat Putsch) rorande det pistddda intr8ng i Gerolsteiner Brunnens
varumirke som 4r foljden av Putsch anvindning av orden "KERRY Spring” pa
etiketter till liskedrycker som sistndmnda bolag marknadsfor.

Tillimpliga bestimmelser

Syftet med direktiv 89/104 ir, enligt dess forsta skil, att avskaffa befintliga
olikheter som kan hindra den fria rérligheten for varor och det fria utbytet av
tjdnster samt snedvrida konkurrensen pa den gemensamma marknaden.

I artikel 6.1 b i nimnda direktiv, som har rubriken ”Begrinsningar av ett
varumiirkes rittsverkan”, foreskrivs foljande:

*1. Varumirket ger inte innehavaren ritt att forhindra tredje man att i
niringsverksamhet anvinda
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b) uppgifter om varornas eller tjinsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda
dndamal, virde, geografiska ursprung, tidpunkten for framstillandet eller
andra egenskaper,

forutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affirssed.”

Genom Gesetz iiber den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (tysk lag
om skydd for varumirken och andra sirskiljande tecken) av den 25 oktober 1994
(BGBL. 1994 1, s. 3082, 1995 1, s. 156, nedan kallad Markengesetz) inférlivades
direktiv 89/104 med tysk ritt.

I 23 § Markengesetz, som har rubriken ” Anvindning av namn och beskrivande
uppgifter; reservdelsmarknaden”, foreskrivs f6ljande:

*Innehavaren av ett varumirke eller en kommersiell beteckning har inte ritt att
forhindra tredje man att i niringsverksamhet anvinda
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2. Ett tecken som ir identiskt med eller liknar varumirket eller den
kommersiella beteckningen i egenskap av uppgift rérande kdnnetecken eller
sirskilda egenskaper hos varor eller tjinster, sdsom exempelvis avseende
deras art, kvalitet, avsedda anvindning, virde, geografiska ursprung eller
tidpunkten for framstillandet eller tillhandahéllandet,

forutsatt att denna anviindning inte strider mot god affirssed.”

Tvisten i den nationella domstolen och tolkningsfragorna

Gerolsteiner Brunnen tillverkar mineralvatten och ldskedrycker baserade pé
killvatten och marknadsfér dem i Tyskland. Bolaget 4r innehavare av ordmirke
nr 1100746 >Gerri”, som registrerats i Tyskland med verkan frdn den
21 december 1985, liksom av de tyska ordmirkena/figurmirkena nr 2010618,
2059923, 2059924 och 2059925, vilka innehdller ordet ”GERRI”. Dessa
varumirken omfattar mineralvatten, alkoholfria drycker, drycker baserade pa
fruktjuice samt lemonader.

Putsch marknadsfér sedan mitten av 1990-talet liskedrycker med etiketter
innehéllande orden KERRY Spring” i Tyskland. Dessa drycker tillverkas och
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tappas pd flaska av det irlindska bolaget Kerry Spring Water i Ballyferriter i
grevskapet Kerry i Irland, med anvindning av vatten som kommer frdn killan
”Kerry Spring™.

Gerolsteiner Brunnen har vickt talan mot Putsch i tyska domstolar pa grund av
intring i deras varumirken. Landgericht Miinchen bifoll i forsta instans i
huvudsak Gerolsteiner Brunnens yrkanden och férbjéd Putsch att anvinda det
kinnetecknande mirket ”KERRY Spring” fér mineralvatten eller laskedrycker.
Sedan Putsch 6verklagat domen avslog Oberlandesgericht Miinchen (i andra
instans) emellertid Gerolsteiner Brunnens yrkanden. Sistnimnda bolag vickte dé
revisionstalan i Bundesgerichtshof.

Bundesgerichtshof anser att kriterierna for en risk foér férvixling pd grund av
ljudlikhet i den mening som avses i artikel 5.1 b i direktiv 89/104 4r uppfyllda i
mélet vid den nationella domstolen. Under sidana omstindigheter 4r utgdngen i
malet om revisionstalan beroende av tolkningen av artikel 6.1 b i direktiv 89/104,
och sirskilt av huruvida anvindningen “sisom ett varumirke” innebir att
nimnda bestimmelse inte ar tillimplig.

Mot denna bakgrund beslutade Bundesgerichtshof den 7 februa{ri 2002 att
vilandeférklara malet och stilla féljande frigor till domstolen:

»1) Ar artikel 6.1 b i forsta direktivet om varumirken dven tillimplig for det fall
att en tredje man anvinder sidana uppgifter som anges i nimnda
bestimmelse sdsom ett varumirke (markenmaissig)?
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2) For det fall att den ovan angivna frigan besvaras jakande, skall anvindningen
av dessa uppgifter sdsom ett varumirke beaktas bland annat vid den provning
som enligt artikel 6.1 b i férsta direktivet om varumirken skall goras
avseende kriteriet om god ’affdrssed’.”

Bedomning av tolkningsfragorna

Den nationella domstolen har stillt tolkningsfrigorna, vilka skall provas
tillsammans, for att fa klarhet i vilken rickvidd artikel 6.1 i direktiv 89/104 har
i en situation sddan som den i mélet vid den nationella domstolen.

Niédmnda domstol har anfort att det finns meningsskiljaktigheter rérande frigan
huruvida anvindningen av en geografisk uppgift {6r att sdrskilja produkter och
identifiera deras ursprung, vilken anvindning anses vara ”sdsom ett varumirke”
("markenmissig”), har till f6ljd att artikel 6.1 i direktiv 89/104 inte 4r tillimplig.

Kommissionen har hinvisat till forarbetena till direktiv 89/104 och har anfért att i
artikel 5 (senare artikel 6 i direktiv 89/104) i forslaget till forsta raddsdirektiv om
tillndrmning av medlemsstaternas varumirkeslagar (EGT C 351, 1980, s. 1) fanns
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formuleringen ”i den mdn som denna anvindning inte sker sidsom ett
varumirke”. Denna formulering ersattes emellertid i det dndrade forslaget
(KOM(85) 793 slutlig (EGT C 351, 1985, s. 4)) med orden ”i den man som denna
anvindning sker i enlighet med god affirssed”. Kommissionen har tillagt att det
framgar av skilen till det dndrade forslaget att denna #dndring gjordes i syfte att
uppni en storre tydlighet.

Mot denna bakgrund kan inte ett uttryck som “sisom ett varuméirke” anses vara
limpligt for att faststilla rickvidden for artikel 6 i direktiv 89/104.

For att béttre kunna avgrinsa dess rickvidd under omstindigheter sddana som i
malet vid den nationella domstolen skall det erinras om att artikel 6 i ndimnda
direktiv, genom en begrinsning av rittsverkningarna av de rittigheter som en
varumirkesinnehavare har enligt artikel 5 i direktiv 89/104, syftar till att férena
det grundlidggande intresset av varumirkesskydd med det grundldggande intresset
av fri rorlighet for varor och frihet att tillhandahilla tjinster inom den
gemensamma marknaden pd ett sidant sitt att varumirkesrdtten kan upp-
ritthalla sin funktion som ett visentligt inslag i det system med sund konkurrens
som fordraget syftar till att inféra och uppritthalla (se bland annat dom av den
23 februari 1999 i mil C-63/97, BMW, REG 1999, s. I-905, punkt 62).

Artikel 5.1 i direktiv 89/104 ger varumirkesinnehavaren ritt att forhindra att
tredje man i nidringsverksamhet anvinder tecken som ir identiska med
varumirket med avseende pi de varor som ir identiska med dem f6r vilka
varumérket dr registrerat (artikel 5.1 a) och tecken som pa grund av sin identitet
eller likhet med varumirket och identiteten eller likheten hos de berorda varorna
kan leda till forvixling hos allminheten (artikel 5.1 b).
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Enligt artikel 6.1 b i direktiv 89/104 kan varumirkesinnehavaren inte forhindra
att en tredje man i niringsverksamhet anvinder uppgifter om bland annat en
varas geografiska ursprung, férutsatt att denna anvindning sker i enlighet med
god affirssed.

Det skall noteras att ndgon atskillnad mellan de mojliga anvdndningsomradena
for de uppgifter som anges i artikel 6.1 b i direktiv 89/104 inte gérs i ndmnda
bestdmmelse. For att en sddan uppgift skall omfattas av tillimpningsomradet for
nidmnda artikel dr det tillrckligt att det 4r friga om en uppgift rérande en av de
egenskaper som riknas upp i bestimmelsen, sdsom geografiskt ursprung.

I mélet vid den nationella domstolen ér det friga dels om varumirket ”GERRI”,
som inte har ndgon geografisk inneboérd, dels om tecknet ”KERRY Spring”, som
avser det geografiska ursprunget for det vatten som anvinds vid tillverkningen av
den aktuella produkten, nirmare bestimt den plats dir produkten tappas pa
flaska samt dir tillverkaren har sina anliggningar.

Kommissionen har understrukit att uttrycket ”KERRY Spring” &r av geografisk
natur och har anfért att killan *Kerry Spring” uttryckligen finns upptagen pa
foreteckningen Sver mineralvatten som Irland har godkint i enlighet med radets
direktiv 80/777/EEG av den 15 juli 1980 om tillnirmning av medlemsstaternas
lagstiftning om utvinning och saluférande av naturliga mineralvatten (EGT L 229,
s. 1; svensk specialutgdva, omride 13, volym 10, s. 226) (se den forteckning Gver
naturliga mineralvatten som erkiints av medlemsstaterna och som publicerats av
kommissionen i EGT C 41, 2002, s. 1).
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Den nationella domstolen har konstaterat att det foreligger en forvixlingsrisk pé
grund av ljudlikhet i den mening som avses i artikel 5.1 b i direktiv 89/104 mellan
>GERRI” och ”"KERRY?”, eftersom erfarenheten visar att kunderna férkortar
”KERRY Spring” till ’KERRY” nir de muntligen bestiller produkten.

Fragan uppkommer siledes huruvida en sddan férvixlingsrisk foreligger mellan &
ena sidan ett ordmirke och 4 andra sidan en uppgift om geografiskt ursprung som
gor att varumirkesinnehavaren kan goéra gillande artikel 5.1 b i direktiv 89/104
for att forhindra tredje man att anvinda sig av en uppgift om geografiskt
ursprung.

Det enda bedémningskriterium som anges i artikel 6.1 i direktiv 89/104 for att
besvara denna friga avser huruvida anvindningen av uppgiften om geografiskt
ursprung sker i enlighet med god affirssed. Villkoret att varumirket skall
anvindas i enlighet med ”god affirssed” innebir i huvudsak en lojalitetsplikt
gentemot varumirkesinnehavarens berittigade intressen (domen i det ovan-
nimnda mélet BMW, punkt 61).

Endast det férhallandet att det foreligger en férvixlingsrisk pd grund av ljudlikhet
mellan ett ordmirke som registrerats i en medlemsstat och en uppgift om
geografiskt ursprung i en annan medlemsstat dr sdledes inte tillrdckligt for att
kunna dra slutsatsen att en anvindning av denna uppgift i ndringsverksamhet &r
oférenlig med god affirssed. I en gemenskap med femton medlemsstater och stora
sprakliga skillnader 4r méjligheten att det finns en fonetisk likhet av ndgot slag
mellan 3 ena sidan ett varumirke som ir registrerat i en medlemsstat och 4 andra
sidan en uppgift om geografiskt ursprung i en annan medlemsstat redan
betydande, och kommer att vara 4n stérre efter den kommande utvidgningen.
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Hirav foljer att det i ett mil sddant som det vid den nationella domstolen
ankommer pi sistndmnda domstol att gora en helhetsbedémning av samtliga
relevanta omstindigheter. Vad giller drycker tappade pa flaska mirks, bland de
omstindigheter som denna domstol skall beakta, bland annat formen och
etiketten pd flaskan, for att det sdrskilt skall kunna bedémas om tillverkaren av
den dryck som férsetts med en uppgift om geografiskt ursprung kan anses bedriva
illojal konkurrens i férhéllande till varumirkesinnehavaren.

Tolkningsfrigorna skall ddrfor besvaras s, att artikel 6.1 b i direktiv 89/104 skall
tolkas sd, att nér det foreligger en forvixlingsrisk pa grund av ljudlikhet mellan 4
ena sidan ett ordméirke som registrerats i en medlemsstat och & andra sidan en
uppgift ldmnad i nidringsverksamhet om det geografiska ursprunget hos en
produkt som hirrér frin en annan medlemsstat, kan varumirkesinnehavaren med
stod av artikel 5 i direktiv 89/104 endast forhindra en anvindning av uppgiften
om geografiskt ursprung om denna anvindning inte dr férenlig med god
affirssed. I detta avseende ankommer det p4 den nationella domstolen att gora en
helhetsbedémning av samtliga omstindigheter i det enskilda fallet.

Rittegangskostnader

De kostnader som har fororsakats den grekiska regeringen och Forenade
kungarikets regering samt kommissionen, vilka har inkommit med yttranden till
domstolen, 4r inte ersdttningsgilla. Eftersom forfarandet i forhallande till parterna
i mélet vid den nationella domstolen utgér ett led i beredningen av samma mal,
ankommer det pd den nationella domstolen att besluta om rittegdngskostna-
derna.
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P4 dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN (femte avdelningen)

— angiende den friga som genom beslut av den 7 februari 2002 har stillts av
Bundesgerichtshof — foljande dom:

Artikel 6.1 b i radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om
tillndrmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar skall tolkas sa, att ndr det
foreligger en forvixlingsrisk pd grund av ljudlikhet mellan & ena sidan ett
ordmirke som registrerats i en medlemsstat och 4 andra sidan en uppgift limnad i
ndringsverksamhet om det geografiska ursprunget hos en produkt som hédrror
fran en annan medlemsstat, kan varumirkesinnehavaren med stod av artikel 5 i
direktiv 89/104 endast férhindra en anvindning av en uppgift om geografiskt
ursprung om denna anvindning inte dr forenlig med god affirssed. I detta
avseende ankommer det pd den nationella domstolen att gora en helhetsbedom-
ning av samtliga omstindigheter i det enskilda fallet.

Jann Timmermans Edward

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 7 januari 2004.

R. Grass V. Skouris

Justitiesekreterare Ordf6rande
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