DOM AF 20.3.2003 — SAG C-291/00

DOMSTOLENS DOM
20. marts 2003 *

I sag C-291/00,

angdende en anmodning, som tribunal de grande instance de Paris (Frankrig) i
medfer af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for nzvnte ret
verserende sag,

LT]J Diffusion SA

mod

Sadas Vertbaudet SA,

at opnd en prajudiciel afgarelse vedrerende fortolkningen af artikel §, stk. 1, litra
a), i Radets forste direktiv 89/104/EQF af 21. december 1988 om indbyrdes
tilneermelse af medlemsstaternes lovgivning om varemeerker (EFT 1989 L 40,
s. 1), :

* Processprog: fransk.
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har

DOMSTOLEN

sammensat af praesidenten, G.C. Rodriguez Iglesias, afdelingsformandene
M. Wathelet og R. Schintgen samt dommerne C. Gulmann, P. Jann, F. Macken
(refererende dommer), N. Colneric, S. von Bahr og J.N. Cunha Rodrigues,

generaladvokat: F.G. Jacobs
justitssekretzer: afdelingschef D. Louterman-Hubeau,

efter at der er indgivet skriftlige indleeg af:

— LT]J Diffusion SA ved avocat F. Fajgenbaum

— Sadas Vertbaudet SA ved avocat A. Bertrand

— Det Forenede Kongeriges regering ved G. Amodeo, som befuldmeegtiget,
bistaet af barrister D. Alexander

— Kommissionen for De Europziske Fzllesskaber ved K. Banks, som befuld-
meegtiget,
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pa grundlag af retsmederapporten,

efter at der i retsmedet den 10. oktober 2001 er afgivet mundtlige indlaeg af LT]
Diffusion SA ved F. Fajgenbaum, af Sadas Vertbaudet SA ved A. Bertrand, af den
franske regering ved A. Maitrepierre, som befuldmegtiget, af Det Forenede
Kongeriges regering ved barrister M. Tappin, og af Kommissionen ved K. Banks,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgerelse den 17. januar 2002,

afsagt folgende

Dom

Ved dom af 23. juni 2000, indgget til Domstolen den 26. juli 2000, har tribunal
de grande instance de Paris i medfer af artikel 234 EF forelagt et praejudicielt
sporgsmal vedrerende fortolkningen af artikel 5, stk. 1, litra a), i Radets forste
direktiv 89/104/EQF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnzermelse af
medlemsstaternes lovgivning om varemerker (EFT 1989 L 40, s. 1, herefter
»direktivet«).
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Spergsmalet er blevet rejst under en sag mellem LT] Diffusion SA (herefter »LT]
Diffusion«) og Sadas Vertbaudet SA (herefter »Sadas«), hvorunder Sadas er
sagswgt for at have kraenket et varemzrke, som LT] Diffusion har registreret for
bekledningsartikler.

Relevante retsregler

Feellesskabsbestemmelserne

Direktivet fastsldr i ferste betragtning, at de nationale lovgivninger om
varemerker indebzrer forskelligheder, som kan hindre den frie bevegelighed
for varer og den frie udveksling af tjenesteydelser samt fordreje konkurrencevil-
karene i faellesmarkedet. Det anferes i den nzvnte betragtning, at det detfor er
nedvendigt at tilnzerme medlemsstaternes lovgivninger indbyrdes med henblik pa
det indre markeds oprettelse og funktion. Det praciseres i direktivets tredje
betragtning, at »det forekommer for tiden ikke nedvendigt at foretage en
fuldstzendig tilnseermelse af medlemsstaternes lovgivninger om varemeerker«.

Direktivets tiende betragtning lyder:

»Den af det registrerede varemeaerke ydede beskyttelse, hvis formal navnlig er at
sikre varemeerkets funktion som angivelse af oprindelse, er fuldsteendig i tilfelde
af sammenfald mellem mearket og tegnet samt mellem varerne eller tjenesteydel-
serne; beskyttelsen gelder ligeledes i tilfzelde af lighed mellem maerket og tegnet
samt mellem varerne eller tjenesteydelserne; det er nedvendigt at fortolke
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begrebet lighed pd baggrund af risikoen for forveksling; det er en udtrykkelig
betingelse for beskyttelsen, at der er risiko for forveksling, hvilket ma vurderes pd
grundlag af adskillige faktorer, herunder bl.a. i hvor hgj grad merket er kendt pa
markedet, den association, som det anvendte eller registrerede tegn fremkalder,
lighedsgraden mellem market og tegnet samt mellem de pigeeldende varer eller
tjenesteydelser. «

Direktivets artikel 4, stk. 1, der opregner yderligere registreringshindringer og
ugyldighedsgrunde vedrerende konflikter med ldre rettigheder, lyder:

»EBt varemaerke udelukkes fra registrering eller kan erklzeres ugyldigt:

a) safremt det er identisk med et =ldre varemarke, og de varer eller
tjenesteydelser, for hvilke market er anmeldt eller registreret, er af samme
art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det zldre merke er beskyttet

b) safremt der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at
der er en forbindelse med det «ldre varemaerke, fordi det yngre mearke er
identisk med eller ligner det zldre varemzerke, og varerne eller tjenesteydel-
serne er af samme eller lignende art.«
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Direktivets artikel S, stk. 1, som vedrerer de rettigheder, der er knyttet til
varemzrket, bestemmer:

»Det registrerede varemarke giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan
forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gore erhvervsmeessig brug af:

a) et tegn, der er identisk med varemearket, for varer eller tjenesteydelser af
samme art som dem, for hvilke varemerket er registreret

b) et tegn, der er identisk med eller ligner varemerket, nar de varer eller
tjenesteydelser, der er deekket af varemeerket, er af samme eller lignende art
som dem, der er daekket af det pigeeldende tegn, og der som felge heraf i
offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en
forbindelse med varemeerket. «

De nationale bestemmelser

Reglerne om varemzrker findes i Frankrig i bestemmelserne i lov af 4. januar
1991, som har veeret kodificeret siden 1992, og iseer i bog VII i lov om
intellektuelle ejendomsrettigheder (JORF af 3.7.1992, s. 8801, herefter »loven).
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Lovens artikel L. 713-2 forbyder:

»[R]eproduktion, brug eller anbringelse af et merke, selv med tilfgjelse af ord
som »formel, facon, system, efterligning, genre, metode« samt benyttelsen af et
reproduceret maerke for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, der er
angivet 1 registreringen. «

I samme lovs artikel L. 713-3 bestemmes:

»Séfremt der bestdr en risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed, er det
uden indehaverens samtykke forbudt

a) at reproducere, bruge eller anbringe et maerke samt at benytte et reproduceret
merke for varer eller tjenesteydelser af lignende art som dem, der er angivet i
registreringen

b) at efterligne et merke og bruge et efterlignet marke for varer eller
tjenesteydelser af samme eller lignende art som dem, der er angivet i
registreringen. «

Hovedsagen og det przjudicielle sporgsmal

LT] Diffusion driver virksomhed med design, produktion, markedsfaring og
forhandling af bekledning og beklaedningstilbeher, bl.a. nattej, undertoj,
stremper og hjemmesko til voksne og bern.
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Selskabet er indehaver af et varemerke, der er registreret hos Institut national de
la propriété industrielle (den franske varemzrkemyndighed, herefter »INPI«)
under nr. 17731, som blev anmeldt den 16. juni 1983 og fornyet den 14. juni
1993 (herefter »LT] Diffusions varemerke«). Registreringen vedrerer varer i
klasse 25 i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrerende international
klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemerker,
som endret og revideret (herefter »Nice-arrangementet«), dvs. tekstilvarer,
konfektion sivel som bekledning efter mal, herunder ogsé stevler, sko og
hjemmesko. Dette varemzerke bestdr af et enkelt ord, der er anmeldt i form af en
handskreven signatur, hvis bogstaver er forbundet, og som har en prik anbragt
mellem de to ben i bogstavet A. Det ser sdledes ud:

Selskabet Sadas driver virksomhed med postordresalg og udsender et katalog ved
navn »Vertbaudet«, Selskabet szlger navnlig beklzedningsgenstande og tilbehor
hertil for bern.

Sadas er indehaver af et varemerke, der er registreret hos INPI under
nr. 93.487.413, og som blev anmeldt den 29. september 1993 (herefter »Sadas’
varemarke«). Registreringen, som blev offentliggjort den 25. marts 1994,
vedrerer bl.a. varerne i Nice-arrangementets klasse 25.

Dette varemerke, der er blevet anmeldt i form af store lodrette blokbogstaver, er
folgende:

ARTHUR ET FELICIE
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Som det fremgdr af sagens akter, anvendes Sadas’ varemerke i folgende form:

Ar%hur

Fahme

LT] Diffusion fandt, at reproduktionen og brugen af Sadas’ varemerke for
bekledningsgenstande og tilbeher hertil for bern udgjorde en krenkelse af
selskabets varemzrke og anlagde sag mod Sadas ved tribunal de grande instance
de Paris. Ved denne ret kraevede selskabet, at der nedlzgges forbud mod brug af
Sadas’ varemzrke, at det konfiskeres, at dommen offentliggeres, og at meerket
erklzeres ugyldigt.

LT]J Diffusion paberaber sig i det vasentlige lovens artikel L. 713-2 og L. 713-3.
Ifalge selskabet fortolkes forbuddet i lovens artikel L. 713-2 i fransk retspraksis
og retslitteratur siledes, at det omfatter de tilfzelde, hvor en szrpraeget bestanddel
i et sammensat varemarke reproduceres, dvs. »delvis krenkelse«, sivel som de
tilfeelde, hvor enten en siddan bestanddel eller varemarket i dets helhed
reproduceres med tilfajelse af bestanddele, der ikke anses for at gere indgreb i
varemerkets identitet, et forhold, der betegnes som »betydningsles tilfajelse«.

LTJ Diffusion har endvidere gjort geeldende, at sdfremt anmeldelsen og brugen af
Sadas’ varemeerke ikke udger handlinger, hvorved selskabets varemeerke kreenkes
som felge af reproduktion, hvilket omhandles i lovens artikel L. 713-2, udger
disse handlinger under alle omstandigheder en kraenkelse ved efterligning, hvilket
omhandles i lovens artikel L. 713-3. Der er nemlig risiko for forveksling mellem
de to varemarker, idet ordet » Arthur« bevarer sit eget seerprag inden for Sadas’
varemerke som helhed.

I-2824



19

20

21

22

LTJ DIFFUSION

LTJ Diffusion har i evrigt anfert, at selskabets varemaerke er et velkendt meerke
som falge af den omfattende brug af maerket og de reklameudgifter, der er afholdt
for at gore det kendt.

Sadas har for sit vedkommende gjort gzldende, at der ved bedommelsen af, om
der foreligger en kraenkelse i lovens artikel L. 713-2’s forstand, ikke skal foretages
en vurdering hver for sig af de forskellige bestanddele, der udger et tegn med
seerpraeg. Bn reproduktion af en af bestanddelene i et sammensat varemeerke eller
en tilfojelse af bestanddele til de bestanddele, som et varemerke bestdr af,
henhgrer ikke under anvendelsesomradet for direktivets artikel 5, stk. 1, litra a),
idet denne kun vedrerer brugen af et identisk tegn uden eendringer.

Tribunal de grande instance de Paris finder, at afgorelsen i hovedsagen afhenger
af fortolkningen af begrebet reproduktion af et varemerke i lovens artikel L.
713-2’s forstand og navnlig af spergsmailet, om dette begreb som felge af
anvendelsen af begreberne delvis kraenkelse og betydningsles tilfgjelse omfatter
mere end den identiske reproduktion af et tegn, der er anmeldt som varemerke.

Idet tribunal de grande instance de Paris har lagt til grund, at fortolkningen af
begrebet reproduktion af et varemerke i lovens artikel L. 713-2’s forstand skal
veere i overensstemmelse med fortolkningen af begrebet »tegn, der er identisk
med varemarket«, der forekommer i direktivets artikel 5, stk. 1, litra a), har
retten besluttet at udsatte sagen og foreleegge Domstolen folgende prejudicielle
sporgsmal:

»Vedregrer forbuddet i artikel 5, stk. 1, litra a), i Radets forste direktiv
89/104/EQF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnzrmelse af medlems-
staternes lovgivning om varemerker alene en identisk reproduktion af det eller de
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tegn, der udger et varemerke, uden slettelser eller tilfojelser, eller er det herefter
tillige forbudt

1) at reproducere den serpraegede bestanddel af et meerke, der udgeres af flere
tegn?

2) at reproducere samtlige de tegn, der udger varemerket, sifremt andre tegn
tilfajes til dem?«

Det przjudicielle spargsmal

Med det prejudicielle speorgsmil sperger den foreleggende ret, hvorledes
begrebet tegn, der er identisk med varemarket, i direktivets artikel 3, stk. 1,
litra a), skal fortolkes.

I den i hovedsagen omhandlede sag er det uomtvistet, at der er gjort erhvervs-
meessig brug af Sadas’ varemeaerke for varer af samme art som dem, for hvilke LT]
Diffusions varemeerke er blevet registreret.

Indleg til Domstolen

LT] Diffusion ger geldende, at direktivets artikel §, stk. 1, litra a), skal fortolkes
saledes, at det i praksis er muligt at sondre mellem denne bestemmelse og
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direktivets artikel 5, stk. 1, litra b). Safremt de berorte varer er af samme art —
siledes som det er tilfeeldet i hovedsagen — mi der sondres mellem delvis
kreenkelse og krznkelse med en betydningsles tilfejelse, som omfattes af
direktivets artikel 5, stk. 1, litra a), og kreenkelse i form af ren efterligning, der
omfattes af direktivets artikel 5, stk. 1, litra b).

Ifolge LT] Diffusion begds varemarkekrankelser hyppigt derved, at de, der vil
snylte pa et varemzrke, der har et vist renommé, reproducerer dette maerke og
samtidig tilfajer det et tegn, der ikke bergrer dets identitet.

For at afgere, om et tegn er identisk med varemerket i direktivets artikel 5, stk. 1,
litra a)’s forstand, skal det ifelge selskabet underseges, om det nzevnte tegn udger
en begrebsmzssig enhed, inden for hvilken varemearket mister sin individuelle
karakter og dermed enhver adskillelsesevne, idet det smelter sammen med denne
enhed. Der m4 i den forbindelse tages hensyn til brugen af varemerket og dettes
position pd det pagzldende marked samt til, om det er et velkendt marke,
hvorimod det ikke skal underseges, om der er risiko for forveksling.

Sadas, Det Forenede Kongeriges regering samt Kommissionen har anfert, at
udtrykket »tegn, der er identisk med varemerket« i direktivets artikel 5, stk. 1,
litra a), skal forstds i snaver forstand.

Sadas finder, at et tegn, der er identisk med varemerket i direktivets artikel 5,
stk. 1, litra a)’s forstand, skal bestd af de samme bestanddele som varemerket, og
disse skal veere placeret pd samme méde og i den samme reekkefelge, dvs. udgere
en efterligning i streng forstand og en slavisk reproduktion af merket.
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Sadas har endvidere gjort gwldende, at begrebet »delvis krankelse« og
»kraenkelse ved en betydningsles tilfejelse« ikke ma anvendes efter fallesskabs-
retten, der ikke tillader, at et varemarke opdeles i sine enkelte bestanddele med
henblik p4 at afgere, om der foreligger en forvekslingsrisiko i direktivets artikel 5,
stk. 1, litra b)’s forstand, men foreskriver, at varemerket skal bedemmes i sin
helhed. S&fremt et varemeerke ikke reproduceres identisk, sdledes som det
omhandles i direktivets artikel 5, stk. 1, litra a), men der foretages en delvis
reproduktion af det eller en tilfojelse til det, er det direktivets artikel 5, stk. 1, litra
b), der finder anvendelse, ifolge hvilken varemarkeindehaveren kun kan forbyde
brugen af et tegn, hvis der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling.

Det Forenede Kongeriges regering og Kommissionen bemeerker, at direktivets
artikel S, stk. 1, litra a), giver et varemerke fuldstzendig beskyttelse over for et
identisk tegn. De henviser til direktivets tiende betragtning, hvorefter det er en
udtrykkelig betingelse for den beskyttelse, der er knyttet til et registreret
varemearke, at der er risiko for forveksling. Denne fuldsteendige beskyttelse er
ikke betinget af, at forvekslingsrisikoen bevises, og ordet »identisk«, der
anvendes i direktivets artikel §, stk. 1, litra a), skal derfor forstds i ganske
snzever forstand.

Kommissionen har henvist til artikel 16 i aftalen om handelsrelaterede
intellektuelle ejendomsrettigheder (»TRIPs-aftalen«), der er indeholdt i bilag I
C til overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen, som er
indget pa Fellesskabets vegne, for sd vidt angdr de omrader, der herer under
dets kompetence, ved Radets afgorelse 94/800/EF af 22. december 1994 (EFT
L 336, s. 1), og Kommissionen har herefter understreget, at der kun kan formodes
at bestd en forvekslingsrisiko, sifremt der er identitet mellem varemzrket og
tegnet og mellem de af merket dekkede varer, siledes som det bestemmes i
direktivets artikel $, stk. 1, litra a). Ved at benytte udtrykket »tegn, der er
identisk med varemerket«, har fallesskabslovgiver ensket at begraense anven-
delsen af den neevnte formodning til de tilfzlde, hvor tegnet og mzrket er
fuldsteendig ens.
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Kommissionen bemzrker, at hvis det gores for let at anse et tegn for at veere
identisk med et registreret varemerke, vil dette udvide adgangen til at forbyde
brugen af et tegn, uden at en forvekslingsrisiko er bevist, ud over de situationer,
hvor en sddan risiko kan formodes ‘at foreligge.

Det Forenede Kongeriges regering har anfert, at udgangspunktet om, at der skal
foretages en helhedsvurdering af spergsmadlet om lighed mellem et tegn og et
varemeaerke, siledes som dette er registreret, ogsd har gyldighed for bedemmelsen
af spargsmalet, om der er identitet mellem et tegn og et varemerke i forbindelse
med anvendelsen af direktivets artikel 3, stk. 1, litra a).

Ifolge Det Forenede Kongeriges regering ber den forelzeggende ret undersege det
af Sadas anvendte tegn med udgangspunkt i gennemsnitsforbrugerens opfattelse
og anlagge en helhedsbedemmelse af dette tegn. Det er kun i det tilfelde, hvor
tegnet, nir det bedemmes i sin helhed, er identisk med et varemerke, at
direktivets artikel S, stk. 1, litra a), finder anvendelse. Det Forenede Kongeriges
regering finder, at sifremt det anvendte tegn afviger fra det registrerede
varemserke, fordi det indeholder yderligere seerpraegede bestanddele, kan tegnet
og meaerket principielt ikke anses for at veere identiske.

Den franske regering gjorde under retsmedet geldende, at det er vanskeligt at
afvise en restriktiv fortolkning af det identitetsbegreb, der anvendes i direktivets
artikel 5, stk. 1, litra a). Kun p4 grundlag af en sddan fortolkning opnds en
effektiv gennemferelse af den i direktivet fastsatte beskyttelsesordning for de
tilfaelde, hvor der blot foreligger lighed i direktivets artikel 5, stk. 1, litra b)’s
forstand.

Den franske regering har anfort, at efter foreleggelsen af det prejudicielle
spergsmal er der sket en udvikling i fransk retspraksis, siledes at retstvister
vedrorende delvis reproduktion af varemerker eller fuldstendig reproduktion
heraf med tilfajelse af visse bestanddele udelukkende behandles som en kreenkelse
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ved efterligning, der i snzever forstand omfattes af direktivets artikel 3, stk. 1, litra
b), og ikke som en varemzrkekrznkelse, der omfattes af direktivets artikel 5,
stk. 1, litra a). Forbuddet i denne sidstnzevnte bestemmelse omfatter principielt
kun en identisk reproduktion og kan hverken omfatte reproduktion af den
serpregede bestanddel af et varemarke, der er sammensat af flere tegn, eller en
reproduktion af samtlige tegn, der udger et varemarke, nar der tilfajes dem andre
tegn.

Domstolens besvarelse

Det bemerkes indledningsvis, at Domstolen med henblik pa at give den nationale
ret, som har forelagt speargsmélet, den forngdne vejledning, kan inddrage
EF-regler, som den nationale ret ikke har henvist til i spergsmalet (jf. dom af
20.3.1986, sag 35/85, Tissier, Sml. s. 1207, preemis 9, og af 18.11.1999, sag
C-107/98, Teckal, Sml. 1, s. 8121, premis 39).

Som det fremgar af neerverende doms praemis 11, 13 og 16, blev LT] Diffusions
varemerke registreret for Sadas’ varemerke, og LT] Diffusion har for den
foreleeggende ret ikke alene krzevet, at der nedlegges forbud mod brug af
varemeerket, at det konfiskeres, og at dommen offentliggeres, men ogsé, at Sadas’
varemerke erkleres ugyldigt.

Det bemerkes imidlertid, at det er direktivets artikel 4, der fastleegger de
yderligere registreringshindringer og ugyldighedsgrunde vedrerende konflikter
med eldre rettigheder. Det bestemmes sdledes i artikel 4, stk. 1, litra a), at et
registreret varemaerke kan erkleres ugyldigt, sdfremt det er identisk med et zldre
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varemerke, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilke meerket er registreret, er af
samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det zldre merke er
beskyttet.

Betingelserne for anvendelse af direktivets artikel 4, stk. 1, litra a), svarer i det
vaesentlige til betingelserne for anvendelse af direktivets artikel 5, stk. 1, litra a),
som fastleegger, hvornir varemarkeindehaveren kan forbyde tredjemand at gore
brug af tegn, der er identiske med hans merke. Der er en lignende over-
ensstemmelse mellem artikel 8, stk. 1, litra a), og artikel 9, stk. 1, litra a), i Radets
forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemerker (EFT 1994
L 11,s. 1).

Direktivets artikel 4, stk. 1, litra a), og artikel 3, stk. 1, litra a), er begge relevante
for afgarelsen i hovedsagen, og den forelzeggende ret skal folgelig forsynes med en
fortolkning, der vedrerer begge disse bestemmelser.

Det skal i den forbindelse praciseres, at det forelagte spergsmal nedenfor alene vil
blive undersegt med henblik pd direktivets artikel 5, stk. 1, litra a), men at
fortolkningen, der fastlaegges som resultat af denne undersegelse, ligeledes vil
finde anvendelse p& direktivets artikel 4, stk. 1, litra a), idet den naevnte
fortolkning kan overferes tilsvarende pd denne sidstnzevnte bestemmelse.

For sa vidt angar besvarelsen af spargsmalet bemeaerkes, at ifolge fast retspraksis
er det varemzerkets grundlzeggende funktion at garantere den identiske oprindelse
af varen eller tjenesteydelsen, der er omfattet af varemeerket, over for forbrugeren
eller den endelige bruger, som dermed szttes i stand til uden risiko for forveksling
at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden
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oprindelse (jf. dom af 10.10.1978, sag 3/78, Centrafarm, Sml. s. 1823, preemis 11
og 12, af 12.10.1999, sag C-379/97, Upjohn, Sml. I, s. 6927, preemis 21, og af
12.11.2002, sag C-206/01, Arsenal Football Club, Sml. 1, s. 10273, preemis 48).

Fellesskabslovgiver har anerkendt dette som varemerkets grundleggende
funktion ved i direktivets artikel 2 at bestemme, at tegn, der kan gengives
grafisk, alene kan udgere et varemerke, sdfremt de er egnede til at adskille en
vitksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders (jf. dom af
4.10.2001, sag C-517/99, Merz & Krell, Sml. I, s. 6959, praemis 23, og Arsenal
Football Club-dommen, praemis 49).

For at sikre denne oprindelsesgaranti, ma varemerkeindehaveren beskyttes mod
konkurrenter, som mitte gnske at misbruge meerkets stilling og omdemme til at
szlge produkter, der retsstridigt er forsynet med dette merke (jf. dom af
11.11.1997, sag C-349/95, Loendersloot, Sml I, s. 6227, preemis 22, og Arsenal
Football Club- dommen, premis 50).

Beskyttelsen af varemerkeindehaveren sikres i direktivets artikel 5, som
fastsztter, hvilke rettigheder der er knyttet til et registreret meerke, og hvis
stk. 1 bestemmer, at et sidant maerke giver indehaveren en eneret, og at
indehaveren inden for visse granser kan forbyde tredjemand at gere erhvervs-
meessig brug af hans merke (jf. i denne retning dom af 4.11.1997, sag C-337/95,
Parfums Christian Dior, Sml. I, s. 6013, premis 34).

Med hensyn til direktivets artikel 5, stk. 1, litra b), har Domstolen allerede
fastsldet, at denne bestemmelse kun finder anvendelse, hvis der pd grund af
identitet eller lighed mellem tegn og varemzrker og mellem de heraf omfattede
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varer eller tjenesteydelser i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling
(dom af 22.6.2000, sag C-425/98, Marca Mode, Sml. I, s. 4861, praemis 34).

Det ma derimod konstateres, at direktivets artikel 5, stk. 1, litra a), ikke kreever
bevis for en sidan risiko som betingelse for, at der ydes fuldsteendig beskyttelse i
tilfelde af identitet mellem tegnet og varemerket sdvel som mellem varerne eller
tjenesteydelserne,

Kriteriet for, at der er identitet mellem tegnet og varemeerket, skal fortolkes
restriktivt. Det folger siledes af selve definitionen af identitetsbegrebet, at de to
bestanddele, der sammenlignes, pi alle punkter er de samme. I gvrigt bemerkes,
at den fuldsteendige beskyttelse, der sikres i medfer af direktivets artikel 5, stk. 1,
litra a), sifremt et tegn, der er identisk med varemezrket, bruges for varer eller
tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke merket er registreret, ikke kan
udvides ud over de situationer, for hvilke den er blevet fastsat, navnlig ikke til de
situationer, hvor der gives den serlige beskyttelse i medfer af direktivets artikel 5,
stk. 1, litra b).

Det folger af det anfarte, at der er identitet mellem tegnet og varemerket, safremt
tegnet uden endring eller tilfejelse reproducerer alle de bestanddele, der udger
varemerket.

Det bemarkes dog, at spergsmailet, om tegnet og varemerket opfattes som
identiske, ma besvares pd grundlag af en helhedsvurdering, der foretages af en
gennemsnitsforbruger, der anses for at vere almindeligt oplyst, rimeligt opmeerk-
som og velunderrettet. I forhold til en sddan forbruger fremkalder tegnet
imidlertid et helhedsindtryk. Gennemsnitsforbrugeren har saledes kun sjeeldent
mulighed for at foretage en direkte sammenligning mellem tegnene og varemeer-
kerne, men ma stole pa det ufuldstendige billede, han i erindringen har af dem.
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Hertil kommer, at opmerksomhedsniveauet kan variere, alt efter hvilken
kategori af varer eller tjenesteydelser, der er tale om (jf. i denne retning dom af
22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, praemis 26).

Nar et tegn og et varemerke opfattes som identiske, er dette ikke et resultat af en
direkte sammenligning af alle de karakteristiske treek ved de sammenlignede
bestanddele, og det er derfor muligt, at ubetydelige forskelle mellem tegnet og
varemearket kan blive overset af en gennemsnitsforbruger.

Det stillede spergsmadl skal herefter besvares med, at direktivets artikel 5, stk. 1,
litra a), skal fortolkes sdledes, at et tegn er identisk med varemzerket, sifremt
tegnet uden @ndring eller tilfojelse reproducerer alle de bestanddele, der udger
varemerket, eller sifremt tegnet, nar det betragtes i sin helhed, udviser forskelle,
der er sd ubetydelige, at de kan blive overset af en gennemsnitsforbruger.

Sagens omkostninger

De udgifter, der er afholdt af den franske regering, af Det Forenede Kongeriges
regering og af Kommissionen, som har afgivet indleeg for Domstolen, kan ikke
erstattes. Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udger et led i den
sag, der verserer for den nationale ret, tilkommer det denne at treeffe afgerelse om
sagens omkostninger.
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P3 grundlag af disse preemisser

kender

DOMSTOLEN

vedrerende det spergsmil, der er forelagt af tribunal de grande instance de Paris
ved dom af 23. juni 2000, for ret:

Artikel 5, stk. 1, litra a), i Radets forste direktiv 89/104/EQF af 21, december
1988 om indbyrdes tilnermelse af medlemsstaternes lovgivning om varemaerker
skal fortolkes saledes, at et tegn er identisk med varemarket, sdfremt tegnet uden
eendring eller tilfojelse reproducerer alle de bestanddele, der udger varemarket,
eller safremt tegnet, nar det betragtes i sin helhed, udviser forskelle, der er sa
ubetydelige, at de kan blive overset af en gennemsnitsforbruger.

Rodriguez Iglesias Wathelet Schintgen
Gulmann Jann Macken
Colneric von Bahr Cunha Rodrigues

Afsagt i offentligt retsmede i Luxembourg den 20. marts 2003.

R. Grass G.C. Rodriguez Iglesias

Justitssekreteer Praesident
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