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DOM AV DEN 22.6.1999 — MAL C-342/97

DOMSTOLENS DOM
den 22 juni 1999 *

I mal C-342/97,

angdende en begiran enligt artikel 177 i EG-fordraget (nu artikel 234 EG), fran
Landgericht Miinchen I (Tyskland), att domstolen skall meddela ett férhandsav-
gorande 1 det vid den nationella domstolen anhingiga malet mellan

Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH
och

Klijsen Handel BV,

angdende tolkningen av artikel 5.1 b i radets forsta direktiv 89/104/EEG av
den 21 december 1988 om tillnirmningen av medlemsstaternas varumairkeslagar
(EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgava, omrade 13, volym 17, s. 178),

meddelar

* Rittegdngssprik: tyska.

I-3830



LLOYD SCHUHFABRIK MEYER

DOMSTOLEN

sammansatt av ordforanden pi fjirde och sjitte avdelningen P.J.G. Kapteyn,
tillférordnad ordférande, avdelningsordférandena J.-P. Puissochet och P. Jann
samt domarna G.E Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (referent),
D.A.O. Edward, L. Sevoén och M., Wathelet,

generaladvokat: E.G. Jacobs,

justitiesekreterare: R. Grass,

med beaktande av de skriftliga yttranden som har inkommit fran:

— Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH, genom advokaten Jiirgen Kroher,
Miinchen,

— Klijsen Handel BV, genom advokaten Wolfgang A. Rehmann, Miinchen,

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom Berend Jan Drijber, ritts-
tjansten, i egenskap av ombud, bitrddd av advokaten Bertrand Wigenbaur,
Hamburg och Bryssel,

med hinsyn till férhandlingsrapporten,

efter att muntliga yttranden har avgivits vid sammantridet den 22 september
1998 av: Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH, foretridd av advokaten Jiirgen
Kroher, Klijsen Handel BV, foretridd av advokaten Wolfgang A. Rehmann, och
kommissionen, foretridd av Karen Banks, rittstjinsten, i egenskap av ombud,
bitrddd av advokaten Bertrand Wigenbaur,
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och efter att den 29 oktober 1998 ha hort generaladvokatens forslag till
avgorande,

foljande

Dom

Landgericht Miinchen I har genom beslut av den 11 september 1997, som inkom
till domstolen den 1 oktober samma &r, i enlighet med artikel 177 i EG-férdraget
(nu artikel 234 EG) stillt fyra fragor angaende tolkningen av artikel 5.1 b i
radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen
av medlemsstaternas varumirkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1, svensk specialut-
gdva, omrdde 13, volym 17, s. 178, nedan kallat direktivet).

Fridgorna har uppkommit i en tvist mellan det tyska bolaget Lloyd Schuhfabrik
Meyer & Co. GmbH (nedan kallat Lloyd) och det nederldndska bolaget Klijsen
Handel BV (nedan kallat Klijsen) betrdffande det faktum att Klijsen salufér skor i
Tyskland med mirket Loint’s.
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I direktivet, som har inforlivats i Tyskland genom Gesetz iiber den Schutz von
Marken und sonstigen Kennzeichen (lag om skydd fér varumirken och andra
kidnnetecken) av den 25 oktober 1994 (BGBI 1, 1994, s. 3082), foreskrivs
foljande i artikel 5 med rubriken ”Rittigheter som dr knutna till ett varumirke”:

”1. Det registrerade varumirket ger innehavaren en ensamritt. Innehavaren har
rdtt att férhindra tredje man, som inte har hans tillstand, att i niringsverksamhet
anvinda

b) tecken som pa 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 forvixling hos allménheten, inbegripet risken for
association mellan tecknet och varumairket.”

En 1 huvudsak identisk bestimmelse finns i artikel 4.1 b i direktivet i vilken det, i
frdga om forfarandet for registrering av ett varumairke, foreskrivs ytterligare skal
for att vigra eller ogiltigforklara registrering om det finns risk for férviaxling med
ett dldre varumairke.

Lloyd tillverkar skor som det sedan ar 1927 salufér under varumirket Lloyd. Det
innehar flera ord- och figurmirken som ir registrerade i Tyskland, vilka alla
innehaller termen Lloyd. :

Aven Klijsen tillverkar skor som det, sedan ar 1970 i Nederlinderna och sedan
ar 1991 i Tyskland, salufér under varumairket Loint’s. De siljs i butiker som ir
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inriktade pd fotriktiga skor och mer dn 90 procent av forsiljningen avser
damskor. Klijsen registrerade det internationella varumirket Loint’s 1 Benelux ar
1995 och har begirt att skyddet skall utvidgas till Tyskland. Det har i Benelux ar
1996 dven registrerat Loint’s som ett ord- och figurmirke, vars skydd dven
omfattar Tyskland.

Lloyd har i malet vid den nationella domstolen bland annat yrkat att Klijsen skall
forbjudas att inom ramen for sin niringsverksamhet i Tyskland anvinda sig av
tecknet Loint’s pa skor och skoprodukter och att Klijsen skall godta att Deutsches
Patentamt (tyska patentverket) avregistrerar varumirket Loint’s i Tyskland.
Lloyd anser att varumirket Loint’s riskerar att férvixlas med varumirket Lloyd
pd grund av att de dr likljudande, pa grund av att de anvinds foér identiska
produkter och pd grund av att sistnimnda mirke har en hog sarskiljnings-
férmaga. Varumirket har foérvirvat denna sirskiljningsformaga genom att det
saknar deskriptiva element, att det 4r mycket kint och att det har anvints rikligt,
enhetligt och omfattande under en mycket ling period.

Klijsen har gjort gillande att yrkandena skall ogillas pd grund av att det inte
foreligger ndgon risk for foérvixling mellan de tvd varumairkena. Det har bland
annat pastatt att det inte ir visat att Lloyds produkter dr mycket kinda. Vidare
har Lloyds och Klijsens produkter inte samma egenskaper, eftersom Lloyd endast
i ringa utstrickning idr verksamt pd marknaden for fotriktiga skor medan Klijsen
enbart tillverkar siddana skor. Inom skosektorn uppkommer slutligen ingen
forviaxlingsrisk pa grund av att varumirken ar likljudande utan endast pa grund
av mirkenas typografiska utformning.
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Den nationella domstolen, som anser att tolkningen av direktivet dr avgorande
for tvistens 16sning, har bland annat pipekat féljande:

— Med hinsyn till nuvarande tysk rittspraxis ar det troligt att det foreligger risk
for forvixling. Det dr dock tveksamt om denna rittspraxis ir férenlig med
direktivet.

— Dessutom foreligger en risk for férvixling pa grund av att varumairkena ir
likljudande.

— Enligt en marknadsundersékning i november 1995 kinde 36 procent av de
tillfrdgade i dldrarna 14 till 64 ar till varumirket Lloyd. Enligt en
undersokning i april 1996 uppgav 10 procent av minnen i aldrarna 14 ar
och uppét varumirket Lloyd som svar pa fragan ”vilka mirken pa herrskor
kdnner Ni till?”.

— Det dr tveksamt om en hog sirskiljningsformaga, till f6ljd av att varumirket
ir kint av 36 procent i den berdrda omsittningskretsen, kan medféra att det
foreligger risk for forvixling, 4ven om risken for association beaktas. Enligt
en marknadsundersékning ar 1995 kinde over 20 procent av de tillfragade
till 33 skomirken, 40 procent eller fler kidnde till 13 av dessa mirken och 70
procent eller fler kinde till 6 av dessa mirken.

— Det foreligger identitet mellan produkterna i férevarande fall, eftersom de
bdda parternas produktsortiment utgérs av skor och eftersom tendensen for
nirvarande dr att man utdkar antalet varor som salufors under ett
varumirke.
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— Aven om skoképare ndstan aldrig konfronteras med liknande tecken vid

samma tidpunkt, kan inte en ”férstrodd képare” anvindas som riktlinje vid
bedémningen av risken for forvixling,

Det dr mot bakgrund av dessa 6verviganden som Landgericht Miinchen I har
vilandeforklarat malet och stillt f6ljande 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
ticks av varumirket och tecknet nir bade varumirket och tecknet i fraga
endast bestdr av en stavelse som har samma klang i bérjan, nir den enda
vokalkombination i bérjan ocksd ir identisk och nir varumirkets enda
slutkonsonant upprepas i tecknet pa liknande sitt (t i stillet fér d) 1 en
konsonantgrupp pé tre bokstiver inklusive s; nirmare bestimt: kolliderar
beteckningarna Lloyd och Loint’s for skor?

Vilken betydelse har direktivets ordalydelse i detta sammanhang, enligt
vilken risken for forvixling innefattar risk foér association med det ildre
varumirket?

Kan redan en situation dir 10 procent i omsittningskretsen kinner igen
tecknet innebéra att det har foérvirvat hog sirskiljningsférmdga och siledes
ett utvidgat materiellt skydd?

Skulle detta vara fallet om 36 procent i omsittningskretsen kinner igen
tecknet?
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Skulle ett sidant utvidgat skydd leda till ett annat svar pa den forsta frigan,
om domstolen besvarade den nekande?

4) Kan ett varumirke anses ha en hog sarskiljningsformaga enbart av det skilet
att det saknar deskriptiva element?”

Angdende kompetensfordelningen enligt artikel 177 i fordraget erinrar dom-
stolen inledningsvis, i likhet med vad generaladvokaten har papekat i punkterna
8—13 i sitt forslag till avgoérande, om att enligt fast rittspraxis skall EG-
domstolen endast tillhandahélla den nationella domstolen den tolkning som ir
nodvindig for att den senare skall kunna lésa den tvist som dr anhingig vid
denna. Det ankommer pa den nationella domstolen att tillimpa de gemenskaps-
rittsliga reglerna, sisom de uttolkats av EG-domstolen, pa ett enskilt fall (se i
detta hinseende dom av den 8 februari 1990 i mal C-320/88, Shipping and
Forwarding Enterprise Safe, REG 1990, s. I-285, punkt 11, svensk specialutgéva,
volym 10). Hirav foljer att det dligger den nationella domstolen att avgéra
huruvida det foreligger risk for forvixling i den mening som avses i direktivet
mellan de ifrdgavarande varumirkena.

Den hinskjutande domstolen har stillt fragorna, som skall behandlas i ett
sammanhang, for att fa klarhet i

— enligt vilka kriterier risken for forvixling i artikel 5.1 b 1 direktivet skall
bedémas,

— vilken betydelse som skall tillmitas direktivets ordalydelse, enligt vilken
forvixlingsrisken innefattar en ”risk fér association” med det ildre
varumirket,
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— vilken betydelse det har vid bedéomningen av férvixlingsrisken att ett
varumirke har en hog sirskiljningsférmaga.

Den nationella domstolen tar dels upp fragan om forvixlingsrisk kan uppkomma
endast av det skilet att tva varumairken ir likljudande, dels om enbart det faktum
att ett varumirke saknar deskriptiva element ar tillrickligt for att det skall anses
ha hog sirskiljningsformaga.

Lloyd anser att den nationella domstolens fraga skall besvaras jakande. Det anser
att man inte schematiskt skall hdnvisa till hur manga procent av de tillfragade i
marknadsundersékningar som uppger att de kinner till ett visst varumarke vid
bedémningen av om det har hog sirskiljningsférmdga. For att bedéma om ett
varumairke har hog sidrskiljningsférmaga maste det tviartom goras en kvalitativ
bedémning av samtliga faktorer som medfor att ett varumarke dr allmant kint,
inbegripet dess ursprungliga sarskiljningsf6rmaga, hur linge och hur omfattande
det har brukats, den berérda omsittningskretsens uppfattning om varumirkets
kvalitet samt i vilken omfattning varumairket 4r kint. Lloyd anser vidare att ett
varumirke utan deskriptiva element i sig har en hogre sirskiljningsférmaga dn
varumirken som har en mindre sirskiljningsformaga eller som dr underkastade
ett hogre krav pa tillgidnglighet, eftersom frigan om produkters likhet ir
betydelsefull vid faststillandet av risken for forvixling.

Klijsen anser inte att en isolerad vokalkombination i sig dr avgérande. 1 stillet
skall det goras en helhetsbedomning av det intryck som de tvd varumirkena gor
med hinsyn till samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, i synnerhet att
varumirkena konkret mots pd marknaden. Enligt Klijsen har den berérda
omsittningskretsen ett visuellt intryck av varumairken, eftersom skorna inte kops
forrian de har provats. Pa grund av den sirskilda situation som foreligger vid ett
skokép 4r det uteslutet att en skiligen uppmirksam och upplyst konsument
férvixlar olika varumirken. Huruvida ett varumirke har en hog sirskiljnings-
formaga kan inte enbart bero pa en abstrakt definierad nivd av kidnnedom.
Tviartom skall hinsyn tas till samtliga faktorer som konkret kinnetecknar
respektive varumirke. Att ett varumirke saknar deskriptiva element ir inte i sig
tillrdacklige for att det skall anses ha forvirvat en hog sirskiljningsférmaga.
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Kommissionen anser att det inte aligger domstolen att avgdra om skobeteck-
ningarna Lloyd och Loint’s dr tillrdckligt likljudande for att det skall foreligga
risk for forvixling. Med hinvisning till dom av den 11 november 1997 i mal
C-251/95, SABEL (REG 1997, s. I-6191, punkterna 22 och 23) har kommissio-
nen uppgett att risken for forvixling enligt artikel 5.1 b i direktivet inte enbart
beror pd om varumirkena ir likljudande. Den har vidare papekat att ett
varumirkes sirskiljningsférmdga inte enbart beror pa i vilken omfattning det ar
allmint kint, utan sirskiljningsférmagan skall dven bedémas mot bakgrund av
om och i vilken mdn dess komponenter dr deskriptiva och innehaller fi
fantasirika bilder.

Enligt domstolens fasta réttspraxis kan det féreligga risk for férvixling 1 den
mening som avses i artikel 5.1 b i direktivet om det finns risk fér att allmidnheten
kan tro att varorna eller tjinsterna i friga kommer fran samma foretag, eller 1
forekommande fall fran foretag med ekonomiska band (se i detta sammanhang
domen i det ovannimnda madlet SABEL, punkterna 16—18, och dom av
den 29 september 1998 i mal C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 29).
Det framgar av sjilva lydelsen av artikel 5.1 b att begreppet risk f6r association
inte dr ett alternativ till begreppet risk for forvixling utan syftar till att precisera
dess rackvidd (se i detta sammanhang domen i det ovannimnda malet SABEL,
punkterna 18 och 19).

Enligt denna rittspraxis skall det géras en helhetsbedémning av samtliga
relevanta faktorer 1 det enskilda fallet vid provningen av huruvida det hos
allminheten féreligger en risk for forvixling (se i detta sammanhang domen i det
ovannimnda mélet SABEL, punkt 22).

Denna helhetsbedémning forutsitter att det foreligger ett visst samspel mellan de
faktorer som beaktas, diribland varumirkenas likhet och likheten mellan de
varor eller tjinster som de ticker. Om ifrdgavarande varor eller tjianster inte
liknar varandra i sdrskilt hog grad kan detta kompenseras av att varumairkena i
hog grad liknar varandra eller vice versa. Samspelet mellan dessa faktorer har
niamligen avhandlats i tionde dverviagandet i direktivet, i vilket det anges att det
ar nddvindigt att tolka begreppet likhet mot bakgrund av risken for forvixling,
vilken i sin tur maste beddmas mot bakgrund av i hur hég grad mirket ar kiant pa
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marknaden och graden av likhet mellan mirket och tecknet samt mellan de varor
eller tjanster som de ticker (se domen i det ovannimnda malet Canon, punkt 17).

Eftersom risken for foérvixling ar storre ju hogre det ildre varumirkets
sdarskiljningsformdga visar sig vara (domen i det ovannimnda malet SABEL,
punkt 24), dtnjuter varumirken som, antingen i sig eller pd grund av att de ir
kinda p& marknaden, har hog sirskiljningsformaga ett mera omfattande skydd
an varumirken med ldgre sirskiljningsformaga (se domen i det ovannimnda
malet Canon, punkt 18).

Vid tillimpningen av artikel 5.1 b i direktivet kan det f6ljaktligen finnas risk for
forvixling, trots att det foreligger en ligre grad av likhet mellan varumirkena,
om de varor eller tjanster som de ticker liknar varandra i hog utstrickning och
det idldre varumirket har en hog sirskiljningsférmaga (se domen det i
ovannimnda madlet Canon, punkt 19).

For att faststilla ett varumairkes sirskiljningsférmaga, och foljaktligen for att
bedéma om det har férvirvat hog sirskiljningsformdga, skall den nationella
domstolen gora en helhetsbedomning av om varumirket limpar sig som
identifikationsmedel for act faststilla att de varor och tjinster med avseende pa
vilka det har registrerats kommer fran ett visst féretag och siledes for att sirskilja
dessa varor och tjinster frdn andra foretags varor och tjanster (se i detta
sammanhang dom av den 4 maj 1999 i de férenade mailen C-108/97 och
C-109/97, Windsurfing Chiemsee, REG 1999, s. 1-2779, punkt 49).

Vid denna bedémning skall hinsyn bland annat tas till varumirkets inneboende
egenskaper, inbegripet huruvida det saknar deskriptiva element om de varor eller
tjdnster med avseende pa vilka det har registrerats, den marknadsandel som
varumirket innehar, hur ofta, hur linge och pa hur stort geografiskt omrade detta
varumirke har brukats, hur stora investeringar som har gjorts for att saluféra det,
den andel av omsittningskretsen som tack vare varumirket kan ange att varan
kommer fran ett visst foretag samt yttranden frin handelskammare och andra
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yrkessammanslutningar (se domen i det ovannimnda mélet Windsurfing
Chiemsee, punkt 51).

Hirav foljer att det inte generellt kan uppges, till exempel med hinvisning till att
en viss procentsats av omsittningskretsen kidnner till varumirket, nir ett
varumirke har férvirvat hog sirskiljningstérmaga (se i detta hinseende domen
i det ovannimnda malet Windsurfing Chiemsee, punkt 52). .

Helhetsbedémningen av risken foér forvixling skall, vad giller de aktuella
varumirkenas likhet i bild, ljud eller ord, grunda sig pa det helhetsintryck som
varumdirkena astadkommer, 1 synnerhet med hinsyn till deras sirskiljande och
mest framtridande bestdndsdelar. Faktum ir att det av ordalydelsen av
artikel 5.1 b i direktivet, enligt vilken tecken... kan leda till forvixling hos
allminheten...”, framgar att det intryck som varumirket gor hos genomsnitts-
konsumenten av den kategori vara eller tjinst som ir i friga har avgorande
betydelse vid helhetsbedémningen av risken for forvixling. Genomsnittskon-
sumenten uppfattar vanligtvis ett varumirke som en helhet och dgnar sig inte at
att underséka dess olika detaljer (se i detta hinseende domen i ovannimnda
malet SABEL, punkt 23).

I samband med denna helhetsbedomning forvintas den berorda produktkatego-
rins genomsnittskonsument vara normalt informerad samt skiligen uppmairksam
och upplyst (se i detta hinseende dom av den 16 juli 1998 i mal C-210/96, Gut
Springenheide och Tusky, REG 1998, s. 1-4657, punkt 31). Hinsyn skall dock
dven tas till det faktum att genomsnittskonsumenten sillan har mojlighet att géra
en direkt jimforelse mellan de olika varumirkena utan maste forlita sig pa en
oklar bild som han har i minnet. Det bor dven beaktas att genomsnittskon-
sumentens uppmirksamhet kan variera beroende pa vilken kategori av varor eller
tjanster det ir friga om.

For att bedoma den grad av likhet som foreligger mellan de aktuella varumirkena
skall den nationella domstolen bedéma deras grad av likhet i bild, ljud eller ord,
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och i férekommande fall bedéma den betydelse som skall tillmitas dessa olika
bestidndsdelar, med hinsyn till vilken kategori av varor eller tjanster det 4r fraga
om och de villkor under vilka de saluférs.

Av vad ovan anforts foljer att den nationella domstolens fragor skall besvaras pa
sd sitt att det inte kan uteslutas att forvixlingsrisk, i den mening som avses i
artikel 5.1 b i direktivet, uppkommer endast av det skilet att tva varumirken ar
likljudande. Ju storre likheten dr mellan de varor eller tjanster som ticks av
varumirkena och ju hégre sirskiljningsformaga det dldre varumirket har, desto
storre adr risken for forvixling. For att faststdlla ett varumirkes sdrskiljnings-
férmaga, och foljaktligen for att bedéma om det har foérvirvat hog sirskiljnings-
férmaga, skall det goras en helhetsbedomning av om varumirket limpar sig som
identifikationsmedel for att faststilla att de varor och tjanster med avseende pa
vilka det har registrerats kommer frdn ett visst féretag och sdledes for att sirskilja
dessa varor och tjinster frdn andra foretags varor och tjinster. Vid denna
bedémning skall hinsyn tas till samtliga relevanta faktorer och bland annat till
varumirkets inneboende egenskaper, inbegripet huruvida det saknar deskriptiva
element om de varor eller tjanster med avseende pa vilka det har registrerats. Det
kan inte uppges generellt, till exempel med hinvisning till att en viss procentsats
av omsittningskretsen kinner till varumirket, nir ett varumirke har forviarvat
hog sirskiljningsformaga.

Rittegangskostnader

De kostnader som har foérorsakats kommissionen, som har inkommit med
yttrande till domstolen, ér inte ersittningsgilla. Eftersom forfarandet i forhal-
lande till parterna i malet vid den nationella domstolen utgér ett led i beredningen
av samma mal, ankommer det pa den nationella domstolen att besluta om
rattegdngskostnaderna.
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PA dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

— angdende de fragor som genom beslut av den 11 september 1997 stillts av
Landgericht Miinchen I — féljande dom:

Det kan inte uteslutas att forvixlingsrisk, i den mening som avses i artikel 5.1 b 1
radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen
av medlemsstaternas varumirkeslagar, uppkommer endast av det skilet att tva
varumairken ar likljudande. Ju storre likheten 4r mellan de varor eller tjanster som
ticks av varumirkena och ju hogre sirskiljningsformaga det dldre varumirket
har, desto storre dr risken for forvixling. For att faststilla ett varumirkes
sarskiljningsférmaga, och foljaktligen for att bedoma om det har forvirvat hog
sirskiljningsformaga, skall det goras en helhetsbedomning av om varumairket
limpar sig som identifikationsmedel f6r att faststilla att de varor och tjanster
med avseende pa vilka det har registrerats kommer fran ett visst foretag och fér
att sarskilja dessa varor och tjinster fran andra foretags varor och tjanster. Vid
denna bedomning skall hiansyn tas till samtliga relevanta faktorer och bland
annat till varumarkets inneboende egenskaper, inbegripet huruvida det saknar
deskriptiva element om de varor eller tjinster med avseende pa vilka det har
registrerats. Det kan inte uppges generellt, till exempel med hinvisning till att en
viss procentsats av omsattningskretsen kianner till varumirket, nir ett varumarke
har forvirvat hog sarskiljningsférmaga.

Kapteyn Puissochet Jann
Mancini Moitinho de Almeida Gulmann
Edward Sevon Wathelet
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Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 22 juni 1999.

R. Grass P.J.G. Kapteyn

Justitiesekreterare Ordférande
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