LLOYD SCHUHFABRIK MEYER

FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT
EG. JACOBS

foredraget den 29 oktober 1998 *

1. I detta mal har Landgericht Miinchen 1
bett domstolen att tolka begreppet "risk for
forvixling” i artikel 5.1 b i rddets forsta
direktiv om tillnirmningen av medlemssta-
ternas varumairkeslagar (nedan kallat
direktiver). !

2. Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH
(nedan kallat Lloyd) tiliverkar skor som det
sedan dr 1972 salufér under varumirket
”Lloyd”. Lloyd dger ett antal varumirken
innehdllande termen “Lloyd”.

3. Klijsen Handel BV (nedan kallat Klijsen)
tillverkar och salufér skor i Tyskland sedan
ar 1991 (och i Nederlinderna sedan éar
1971) under varumirket ”Loint’s”. Skorna
sdljs 1 butiker som specialiserat sig pa
fotriktiga skor och forsiljningen bestar till
mer dn 90 procent av damskor. Klijsen
erhsll internationell registrering av varu-
mirket “Loint’s” den 24 augusti 1994 och
ansokte om att skyddet skulle utvidgas till
Tyskland. Man ldt dven registrera ett ord
och figurmirke, ”Loint’s”, den 26 februari

1996, med utdkat skydd till Tyskland.

* QOriginalsprik: engelska.

1 — Ridets direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988
(EGT L 40, s. 1; svensk specialutgdva, omridde 13, volym
17, 5. 178).

4. I mélet vid den hidnskjutande domstolen
har Lloyd bland annat yrkat act Klijsen
skall forbjudas att anvinda sig av tecknet
"Loint’s” for skor och skodon i Tyskland.
Lloyd har gjort gillande att ”Loint’s”
riskerar att forvixlas med “Lloyd” pa
grund av att de tva tecknen ir likljudande
och p3 grund av att varumirket ”Lloyd”
har en hog sirskiljningsférmaga genom att
det saknar deskriptiva element och genom
att varumdrket dr vilkidnt. I beslutet om
hinskjutande noteras att varumirket
"Lloyd” vid en marknadsundersékning
som gjorts I november 1995 hade visat sig
vara kint bland 36 procent av den totala
befolkningen mellan 14 och 65 4r och vid
en undersdkning som gjorts i april 1996
hade varumirket visat sig vara kint bland
10 procent av den manliga befolkningen
frdn 14 ir och uppit.

5. Den hinskjutande domstolen fann att de
varor som ticks av de bida varumirkena dr
identiska. Hirigenom avfirdade domstolen
Klijsens argument att varumirkena skiljer
sig at i det att varumairket ”Loint’s” endast
anvinds {or fotriktiga skor, en marknad dir
Lloyd inte ir representerad i ndgon nimn-
vird utstrickning. Den hinskjutande dom-
stolen dr emellertid osiker pd huruvida det
foreligger en risk for forvixling mellan de
bida varumirkena i den mening som avses
i artikel 5.1 b i direkeivet.
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6.1 artikel 5.1 1 direktivet foreskrivs fol-
jande:

"Det registrerade varumirket ger inneha-
varen en ensamritt. Innehavaren har ritt
att forhindra tredje man, som inte har hans
tillstand, att i niringsverksamhet anvinda

a)

b) tecken som pd grund av sin identitet
eller likhet med varumirket och iden-
titeten eller likheten hos de varor eller
tjdnster som ticks av varumirket och
tecknet kan leda till férvixling hos
allminheten, inbegripet risken fér asso-
ciation mellan tecknet och varumair-
ket.”

7. Den hinskjutande domstolen anser att
det enligt gillande tysk lagstiftning och
rittspraxis troligen skulle anses foreligga
risk for forvixling, men fragar sig huruvida
ett sidant synsdtt dr i &verensstimmelse
med direktivet. Samtidigt som den hinskju-
tande domstolen medger att det foreligger
risk fér férvixling pa grund av att varu-
mirkena dr likljudande, ifrdgasitter den
huruvida det dr mdjligt, som Lloyd pastar,
att bortse frin det mycket framtridande
s:et 1 varumirket ”Loint’s”. Den hinskju-
tande domstolen har dven ifrdgasatt Lloyds
argument att dess varumirke skulle ha en
hogre sirskiljningsférmaga pa grund av att
36 procent av de tillfrdgade kinner igen
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varumirket. Den hinskjutande domstolen
noterar att det i den ovannimnda mark-
nadsundersokningen frin november 1995
framkom att 6ver 20 procent av de till-
fragade kinde till 33 skomairken, 40 pro-
cent eller fler kinde till 13 av dessa mirken
och 70 procent eller fler kinde till 6 av
dessa mirken. Domstolen beslét salunda
att stilla foljande fragor till domstolen:

”1) Foreligger det risk for forvixling pa
grund av att tecknet liknar varumairket
och pa grund av att det foreligger
identitet mellan de varor eller tjinster
som tidcks av varumirket och tecknet
ndr bdde varumirket och tecknet i
friga endast bestdr av en stavelse som
har samma klang i bérjan, nir den
enda vokalkombination i borjan ocksa
dr identisk och nir varumirkets enda
slutkonsonant upprepas i tecknet pa
liknande sdtt (¢t i stdllet fér d) i en
konsonantgrupp pd tre bokstiver
inklusive s; nirmare bestimt: kollide-
rar beteckningarna Lioyd och Loints?
for skor?

2) Vilken betydelse har direktivets orda-
lydelse i detta sammanhang, enligt
vilken risken for forvixling innefatear
risk f6r association med det ildre
varumarket?

2 — Till skilinad fran Lloyds och Klijsens skriftliga yttranden, si
refererar man i besluter om hiinskjutande till ”Loints” utan
apostrof.
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3) Kan redan en situation dir 10 procent i
omsittningskretsen kinner igen teck-
net innebira att det har férvirvat hog
sdrskiljningsformdga och siledes ett
utvidgat materiellt skydd?

Skulle detta vara fallet om 36 procent i
omsittningskretsen kinner igen teck-
net?

Skulle ett sddant utvidgat skydd leda
till ett annat svar pa den f6rsta frigan,
om domstolen besvarade den nekande?

4) Kan ett varumirke anses ha en hog
sdrskiljningsférmaga enbart av det ski-
let att det saknar deskriptiva element?”

8. Innan jag besvarar dessa fragor ir det
nédvindigt, som kommissionen har fére-
slagit i sina skriftliga yttranden, att
pidminna om domstolens och de nationella
domstolarnas respektive roller enligt arti-
kel 177 i fordraget. Domstolen har genom-
giende hivdat att dess roll enligt arti-
kel 177 ar begrinsad till att tillhandahalla
riktlinjer fér de nationella domstolarnas
tolkning av gemenskapsritten i enskilda
fall. Det dr den nationella domstolens sak
att tillimpa dessa regler, sasom de tolkats

av domstolen, pd fakta i det enskilda
fallet. 3

9. Det ir visserligen sant att domstolen da
och da, pd initiativ av de nationella dom-
stolarna, har givit utslag som hingt nira
samman med fakta i enskilda fall. Skillna-
den mellan tolkning och tillimpning dr inte
entydig — tolkningen kan i sjilva verket
ses som en integrerad del i processen att
tillimpa en rittslig regel. Nistan alla
fragor, dven om de dr utmirkande for vissa
speciella omstindigheter, kan formuleras
som abstrakta tolkningsfragor. Detta illust-
reras av den hinskjutande domstolens
forsta frdga som #r formulerad bade som
en abstrakt tolkningsfriga och som en
uttrycklig friga angdende den eventuella
konflikten mellan varumirkena ”Lloyd”
och ”Loint’s”.

10. Enligt mite synsitt dr det andd mojligt
att skilja mellan ett tillhandahillande av
generell tolkningsvigledning, som kan bli
relevant f6r tillimpningen av samma
bestimmelse i andra fall, och en detaljerad
beddsmning av fakta i det enskilda fallet.
Det star klart att domstolen i foreliggande
fall ombeds utféra den senare typen av
uppgift, det vill siga l6sa tvisten vid den
nationella domstolen genom att, med avse-
ende pa fakta, faststilla huruvida det fore-
ligger en risk for forvixling mellan de bada
varumirkena.

3~ Se till exempel dom av den 8 februari 1990 i mii C-320/88,
Shipping and Forwarding Enterprise Safe (REG 1990,
s. 1-285; svensk specialutgdva, volym 10).
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11. Jag anser att det, inom ett omrdde som
detta, finns ett antal anledningar for dom-
stolen att extra noga ge akt pa den riktiga
kompetensfordelningen mellan sig och de
nationella domstolarna. Ett beslut om
huruvida det féreligger risk for forvixling
mellan ett varumirke och et tecken forut-
sitter en synnerligen detaljerad bedémning
av samtliga de bevis som forelagts den
nationella domstolen. Det ir foljaktligen
mer naturligt att ett sddant beslut fattas av
den nationella domstolen.

12. Dirtill kommer att medan direktivet
maste tolkas som att det faststiller enhet-
liga kriterier for bedémningen av forvix-
lingsrisken, sa kan dessa kriterier komma
att tillimpas pd olika sitc i medlemssta-
terna, bland annat pd grund av sprikliga
skillnader. Som exempel kan nimnas att
medan “Lloyd” och ”Loint’s” inte kan
tyckas ha sd stor likhet i ljud eller bild for
en engelsksprakig person ir det inte sikert
sd for en tysktalande, eftersom bokstaven
”t” och ett finalt ”d” uttalas pa samma sirt
i tyskan. Det framstidr foéljaktligen som
lampligt att de nationella domstolarna i
en medlemsstat bedomer huruvida det fére-
ligger en risk for forvixling enligt allmin-
hetens uppfattning i den staten.

13. Det kan vidare noteras att de rittsliga
kriterier som, inom detta omrade, kan
himtas fran direktivet dr forhdllandevis
fd, samtidigt som de skall tillimpas pi ett
nistan oidndligt antal faktiska situationer.
Under sddana forhillanden kan domstolen,
genom att tydligt sld fast de aliminna
kriterier och, framfor allt, det test som
bor tillimpas vid bedémningen av forvix-
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lingsrisken, pa ett effektivare sitt bidra till
rittssikerhet och till en enhetlig tillimp-
ning av direktivet, i stillet fér att meddela
avgoranden som hinger alltfér nira sam-
man med fakta i enskilda fall.

14. Mot den bakgrunden kan den natio-
nella domstolens frigor omformuleras som
en fragestillning angdende

— vilka kriterier som skall tillimpas vid
en bedémning av forvixlingsrisken och
sdrskilt betydelsen av att varumirket
och tecknet ir likljudande,

— vilken betydelse som skall fistas vid det
faktum att forvixlingsrisken innefattar
en risk for association” med det idldre
varumarket,

— de omstindigheter under vilka varu-
market skall anses ha en sirskiljnings-
formaga och i synnerhet vikten av hur
kdnt varumirket dr och franvaron av
deskriptiva element, och

— vilken betydelse som skall fistas vid
varumirkets sirskiljningsformdga vid
bedémningen av férvixlingsrisken.
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15. Sedan den nationella domstolen
begirde forhandsavgérande i det aktuella
fallet har domstolen meddelat dom i malet
SABEL # angdende artikel 4.1 b i direktivet.
Denna artikel dr i allt visentligt identisk
med artikel 5.1 b men handlar om ett
varumirkes registrering eller ogiltighet.
Jag anser att den domen tillfor mycket av
den vigledning som den hinskjutande
domstolen behover.

16. Betriffande innebérden av termen “for-
vixlingsrisk”, som den hinskjutande dom-
stolen i det nu aktuella fallet tagit upp i sin
andra friga, anférde domstolen foljande i

madlet SABEL:

"I detta avseende finns det anledning att
erinra om att artikel 4.1 b i direktivet
endast kan tillimpas om det pa grund av
dverensstimmelsen eller likheten mellan de
varumdrken och de varor eller tjanster som
ticks av varumirkena ’foreligger en risk att
allminheten forvixlar dem, inbegripet ris-
ken for att varumirket associeras med det
dldre varumirket’. Av denna avfattning
framgar att begreppet risk for association
inte 4r ett alternativ till begreppet risk for
férviixling utan syftar till att precisera dess
rickvidd. Ordalydelsen i denna bestim-
melse utesluter sdledes i sig att den skulle
kunna tillimpas om det inte foreligger en
risk for forviaxling hos allmanheten.

4 — Dom av den 11 november 1997 i mil C-251/95, SABEL
(REG 1997, s. 1-6191).

Denna tolkning vinner likasd st6d av det
tionde Overvigandet i direktivet, enligt

- vilket ’[g]rundférutsittningen for skyddet

dr att det finns en risk for férvixling’.” 3

17. Vad de 6vriga frigor som stillts i det
aktuella malet betriffar, gav domstolen i
malet SABEL foljande riktlinjer for hur
bedomningen av risken for forvixling bor
goras:

”Sasom har konstaterats i punkt 18 i fore-
liggande dom ir artikel 4.1 b i direktivet
inte tillimplig om det inte féreligger en risk
for forvixling hos allminheten. I detta
avseende framgdr det av det tionde over-
vigandet i direktivet att bedomningen av
om det finns en risk for forvixling maste
ske ’mot bakgrund av flera faktorer, sarskilt
i hur hog grad mirket dr kdnt 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 tjins-
terna’. Risken for forvixling skall siledes
bedémas i sin helhet med hinsyn till samt-
liga relevanta fakea i det enskilda fallet.

Denna helhetsbedomning skall, vad giller
dessa varumirkens likhet 1 bild, ljud eller
ord, grunda sig pa det helhetsintryck som
varumirkena dstadkommer med hinsyn till
bland annat deras sirskiljande och mest
framtridande bestindsdelar. Faktum ar att

5 — Domen i milet SABEL, punkterna 18 och 19.
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det av ordalydelsen av artikel4.1 b i
direktivet, enligt vilken ’det... foreligger en
risk att allminheten forvixlar..’, framgar
att det intryck som varumirket gér hos
genomsnittskonsumenten av den sorts pro-
dukt eller tjanst som ir i fraga har avgo-
rande betydelse vid helhetsbedémningen av
risken for forvixling. Genomsnittskonsu-
menten uppfattar vanligtvis ett varumérke
som en helhet och ignar sig inte at att
understka dess olika detaljer.

I detta sammanhang finns det anledning
papeka att ju storre det idldre varumarkets
sirskiljningsférmdga visar sig vara desto
storre dr risken for forviaxling., Det kan
foljaktligen inte uteslutas att den koncep-
tuella likheten, pd grund av att de tvd
varumirkena anvinder figurer som o6ver-
ensstammer till sitt begreppsinnehall, skulle
kunna utgora en risk for férvixling i ete fall
ddr det idldre varumirket har en speciell
sirskiljningsférmdga, antingen i sig eller pa
grund av att varumirket dr kdnt hos all-
ménheten.

Under de omstidndigheter som foreligger i
malet vid den nationella domstolen, nir det
dldre varumirket inte i nagon stdrre
utstrickning dr allmint kint och bestir av
en figur som foreter fi bildbestdndsdelar,
ricker det emellertid inte endast med den
konceptuella likheten mellan varumirkena
for att en risk f6r forvixling skall foreligga.

Svaret pa den friga som Bundesgerichtshof
stille 4r foljaktligen att den i artikel 4.1 b i
direktivet angivna forvixlingsrisken, *inbe-
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gripet risken for att varumirket associeras
med det ildre varumirket’, skall tolkas pa
s sdtt att enbart den omstindigheten att
allminheten skulle kunna associera tvad
varumirken genom att det foreligger en
overensstimmelse mellan deras begrepps-
innehall inte i sig dr tillrdcklig for att anse
att det foreligger en risk for forvixling 1 den
mening som avses 1 nimnda bestim-
melse.” 6

18. I forevarande fall kan det vara bra att
ligga till foljande. For det forsta, med
hanvisning till den forsta fragan, framgar
det tydligt av domen i milet SABEL att
risken for forvixling skall bedémas i sin
helhet, mot bakgrund av samtliga relevanta
fakea. Till skillnad fran Lloyds uppfattning,
kan det dirfor vara bra att, beroende pa
omstindigheterna, inte bara ta hinsyn till i
vilken grad varumirket och tecknet ir
likljudande, utan dven graden (eller fran-
varon) av visuell eller konceptuell likhet.
Om visuell eller konceptuell likhet inte
foreligger skulle det vara nédvindigt att,
med beaktande av samtliga omstindigheter
inklusive varans art och de forhillanden
under vilka varan har marknadsférts,
underséka huruvida risk foér férvixling
kan uppkomma pa grund av att varumir-
ket och tecknet #r likljudande.

19. Det framgir tydligt av det tionde dver-
vigandet i ingressen till direktiver att
?[flormerna f6ér fastsliende av risk for
forvixling och framfér allt bevisbérdan
skall regleras av nationella procedurregler
som inte berérs av detta direktiv”. Den

6 — Domen i milet SABEL, punkterna 22—26.



LLOYD SCHUHFABRIK MEYER

nationella domstolen skall sdlunda tillimpa
nationella bevisregler vid bedomningen av
forvaxlingsrisken.

20. Vilket test och vilka kriterier som skall
anvindas vid en sidan bedémning ir
emellertid en frdga for gemenskapsritten,
Som Klijsen papekat maste férvixlingsris-
ken vara bevisad och vederbérligen fast-
stilld — den far inte vara endast hypotetisk
eller avligsen. Nir domstolen i madlet
SABEL drog slutsatsen att ett varumirke
skall uppfattas som en helhet snarare dn
med hinvisning till dess olika bestandsdelar
_hidnforde den sig till genomsnittskonsumen-
ten av ifrdgavarande vara eller tjanst. I
motsats till vad Lloyd gjorde gillande vid
forhandlingen, sa dr ett sddant férfarande
forenligt med domstolens avgoranden i
andra fall dir den har undersokt huruvida
en beskrivning, ett varumirke eller ett
reklambudskap kunde vilseleda en konsu-
ment. Domstolen har.i sddana fall tagit
hinsyn till den ndgorlunda vilinformerade,
observanta och forsiktiga genomsnittskon-
sumentens formodade forvintningar pa de
ifrdgavarande varorna eller tjénsterna.” Jag

anser att samma kriterier giller hir. Som

jag forklarade i punkterna 50 och 51 i mitt
forslag till avgorande i malet SABEL, skulle
en overdrivet hog skyddsniva hindra integ-
rationen av de nationella marknaderna och
leda till inférandet av obefogade begrins-
ningar av den fria rérligheten f6r varor och

7 — Se senast dom av den 16 juli 1998 | mdl C-210/96, Gut
Springenheide (REG 1998, s. I-4659), punkterna 30 och 31.
Se dven dom av den 7 mars 1990 i mil C-362/88, GB-
INNO-BM (REG 1990, s. I-667; svensk specialutgiva,
volym 10), av den 13 december 1990 i mil C-238/89, Pall
{REG 1990, 5. 1-4827), av den 18 maj 1993 i mal C-126/91,
Yves Rocher (REG 1993, s. 1-2361; svensk specialutgdva,
volym 14), av den 2 februari 1994 1 mil C-315/92, Ver-
band Sozialer Wettbewerb (REG 1994, s. 1-317; svensk
specialutgiva, volym 15), av den 29 juni 1995 i mdl

-456/93, Langguth (REG 1995, s. 1-1737) och av den
6 juli 1995 i midl C-470/93, Mars (REG 1995, 5.1-1923). Se
dven generaladvokaten Fenellys forslag till avgérande infor
dom av den 28 januari 1999 i mil C-303/97, Sektkellerei
Kessler (innu inte publicerad i Rittsfallssamlingen), sarskilt
punkt 29 och féljande punkter.

tjanster mellan medlemsstater. Detta skulle
vidare omintetgéra sjilva syftet med direk-
tivet.

21. Vad giller den tredje frigan framgir
det tydligt av domen i mélet SABEL att ett
varumirke kan vara synnerligen sirskil-
jande antingen i sig eller tack vare allmin-
hetens allmidnna kidnnedom om varumir-
ket, och vidare att ”ju storre det ildre
varumirkets sirskiljningsférmaga visar sig
vara desto storre ir risken for férvixling™.
Den nationella domstolen stiller sig frigan
om det finns en grins 6ver vilken ett mirke,
pa grund av att det dr kint, erhdller en
sdrskild sirskiljande karaktir och far ett
“utbkat materiellt skydd”. I direktivet
strivas emellertid inte efter att faststilla
ndgon sddan grins. Graden av kinnedom
ir en faktor som man, vid sidan av andra
faktorer, maste ta hinsyn till vid en samlad
bedémning av vilken risk for férvixling
som foreligger fér genomsnittskonsumen-
ten av de ifrdgavarande varorna och tjins-
terna. Det finns ingen sirskild grins over
vilken forvixlingsrisken borde ges avgd-
rande betydelse.

22. Vad giller den fjirde frigan framgdr
det av domen i malet SABEL # att forvix-
lingsrisken kan vara stérre nir varumirken
ir speciellt sirskiljande i sig. S3 ar fallet
med varumidrken som har vissa kinne-
tecken i frdga om ljud, bild eller ord som
sdrskilt sirskiljer dem frin andra tecken.
Detta kan tyckas besynnerligt vid en forsta

8 — Se dven dom av den 29 september 1998 i mil C-39/97,
Canon (REG 1998, s. I-5507), punkterna 17 och 18.
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anblick, eftersom man skulle kunna tro att
ju mer sirskiljande ett varumirke ir i sig
sjilvt, desto mindre ir risken fér forvix-
ling. Det dr emellertid tydligt att risken for
forvixling dr storre mellan ett varumairke
och ett tecken vars likhet beror pa att de
bdda karaktiriseras av vissa ovanliga eller
originella kidnnemirken, dn mellan ett
varumirke och ett tecken som delar lik-
nande men mindre utmirkande sirdrag.
Det faktum att ett varumirke och ett
tecken bdda litt kan urskiljas frdn andra
varumirken, eftersom de delar samma

Forslag till avgérande

originella eller ovanliga sirdrag, okar ris-
ken for forvixling.

23. Det forefaller mig, att dven om en total
avsaknad av deskriptiva element kan vara
en omstindighet vid bedémningen av ett
varumirkes sirskiljningsférmdga, sa ar
detta inte ndgot som i sig gor ett varumarke
sarskilt sdrskiljande. Trots avsaknaden av
deskriptiva element kan ett varumirke
dnda vara utan originella sirdrag eller vara
alldagligt i den aktuella medlemsstaten.

24, ]ag anser foljaktligen att de av Landgericht Miinchen [ hinskjutna frigorna

skall besvaras enligt foljande:

1) Vid bedémningen av risken for forvixling i den mening som avses i artikel 5.1
b 1 ridets direktiv 89/104/EEG mellan ett varumirke och ett tecken som
anvinds for identiska produkter ankommer det pa den nationella domstolen
att undersoka om det for en genomsnittlig konsument av ifrigavarande
produkttyp 1 den berérda medlemsstaten foreligger en bevisad och veder-
borlige faststilld risk for forviaxling. I samband med bedomningen skall den
nationella domstolen gora en samlad bedémning av alla relevanta omstindig-
heter, sirskilt graden av likhet i bild, ljud eller ord mellan varumirket och
tecknet samt varumairkets sirskiljningsférmaga antingen i sig eller pa grund

av i hur hog grad det dr kint.
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Begreppet risk for association i artikel 5.1 b utgér inte ett alternativ till
begreppet risk for forvixling, utan tjanar till att precisera dess innehall.

Direktivet faststiller inte ndgon grins 6ver vilken ett varumairke automatiskt,
pa grund av att det dr kint, erhiller en sirskild sirskiljningsforméga och
atnjuter ett mera omfattande skydd. Graden av kinnedom om ett varumirke
ir en omstidndighet som bor beaktas vid den samlade bedémningen av
forvixlingsrisken. Ju hogre grad av kinnedom om varumairket desto storre ar
risken for forvixling med ett liknande varumirke.

Att ett varumirke saknar deskriptiva element kan utgéra en omstindighet vid
bedomningen av ett varumairkes sdrskiljningsformdga men okar inte i sig
risken for forvixling.
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