GENERAL MOTORS CORPORATION

DOMSTOLENS DOM
14. september 1999 *

I sag C-375/97,

angiende en anmodning, som Tribunal de commerce de Tournai (Belgien) i
medfer af EF-traktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) har indgivet til
Domstolen for i den for nevnte ret verserende sag,

General Motors Corporation

mod

Yplon SA,

at opnd en przjudiciel afgerelse vedrerende fortolkningen af artikel 5, stk. 2, i
Ridets forste direktiv 89/104/EQF af 21. december 1988 om indbyrdes til-
nzrmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemeaerker (EFT 1989 L 40, s. 1),

* Processprog: fransk.
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har

DOMSTOLEN

sammensat af formanden for Tredje og Femte Afdeling, J.-P. Puissochet, som
fungerende prasident, afdelingsformand P. Jann samt dommerne J.C. Moitinho
de Almeida, C. Gulmann (refererende dommer), J.L. Murray, D.A.O. Edward,
H. Ragnemalm, M. Wathelet og R. Schintgen,

generaladvokat: E.G. Jacobs
justitssekretaer: R. Grass,

efter at der er indgivet skriftlige indleg af:

— General Motors Corporation ved advokaterne A. Braun og E. Cornu,
Bruxelles

— Yplon SA ved advokaterne E. Felten og D.-M. Philippe, Bruxe5479

lles

— den belgiske regering ved kommitteret Jan Devadder, Ministeriet for
Udenrigsanliggender, Udenrigshandel og Udviklingssamarbejde, som befuld-
maegtiget

— den franske regering ved kontorchef K. Rispal-Bellanger og fuldmzgtig A. de ‘
Bourgoing, begge Juridisk Tjeneste, Udenrigsministeriet, som befuldmaeg- ||
tigede :

— den nederlandske regering ved kommitteret J.G. Lammers, Udenrigsministe- E
riet, som befuldmaegtiget
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— Kommissionen for De Europaiske Fzllesskaber ved B.]. Drijber, Kommis-
sionens Juridiske Tjeneste, som befuldmaegtiget,

pa grundlag af retsmederapporten,

efter at der i retsmedet den 22. september 1998 er afgivet mundtlige indlaeg af
General Motors Corporation ved advokaterne A. Braun og E. Cornu, af Yplon
SA ved advokat D.-M. Philippe, af den nederlandske regering ved juridisk
konsulent A. Fierstra, som befuldmzgtiget, af Det Forenede Kongeriges regering
ved M. Silverleaf, QC, og af Kommissionen ved K. Banks, Kommissionens
Juridiske Tjeneste, som befuldmegtiget,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgerelse den 26. november
1998, ’

afsagt felgende

Dom

Ved dom af 30. oktober 1997, indgaet til Domstolen den 3. november 1997, har
Tribunal de commerce de Tournai i medfer af EF-traktatens artikel 177 (nu
artikel 234 EF) stillet et przjudicielt sporgsmal vedrerende fortolkningen af
artikel 5, stk. 2, i Radets forste direktiv 89/104/EQF af 21. december 1988 om
indbyrdes tilnzermelse af medlemsstaternes lovgivning om varemzerker (EFT 1989
L 40, s. 1, herefter »direktivet«).
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Dette sporgsmal er blevet stillet under en sag, der fores af General Motors
Corporation (herefter »General Motors«), der har hjemsted i Detroit (Amerikas
Forenede Stater), mod Yplon SA (herefter »Yplon«), der har hjemsted i
Estaimpuis (Belgien), vedrerende brugen af varemzrket Chevy.

Fxllesskabsbestemmelser

Direktivets artikel 1, der har overskriften » Anvendelsesomrade«, bestemmer:

»Dette direktiv finder anvendelse pd individuelle varemerker for varer og
tjenesteydelser, det vare sig mearker, fellesmarker eller garantimerker, der er
registreret i en medlemsstat eller hos Benelux-Varemarkemyndigheden, eller som
er anmeldt til registrering, eller som er indfert i et internationalt register med
retsvirkning i en medlemsstat.«

Direktivets artikel 3, stk. 1 og 2, der har overskriften »Rettigheder, der er knyttet
til varemzrket«, bestemmer:

»1. Det registrerede varemzrke giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan
forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gore erhvervsmassig brug af

a) et tegn, der er identisk med varemerket, for varer eller tjenesteydelser af
samme art som dem, for hvilke varemerket er registreret
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b) et tegn, der er identisk med eller ligner varemerket, nir de varer eller
tjenesteydelser, der er deekket af varemzrket, er af samme eller lignende art
som dem, der er dekket af det pigazldende tegn, og der som felge heraf i
offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en
forbindelse med varemerket.

2. En medlemsstat kan ligeledes trzffe bestemmelse om, at indehaveren kan
forhindre tredjemand, der ikke har hans samtykke, i at gore erhvervsmaessig brug
af et tegn, der er identisk med eller ligner varemaerket, for varer eller
tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke varemerket er registreret, nir
varemarket er renommeret i medlemsstaten, og brugen af tegnet uden skellig
grund ville medfere en utilberlig udnyttelse af varemeerkets serprzeg eller
renommé, eller sddan brug ville skade dette serpreg eller renommé. «

Benelux-lovgivningen

Artikel 13, A, 1, litra ¢), i1 den uniforme Benelux-varemarkelov (herefter »den
uniforme Benelux-lov«), hvorved direktivets artikel 5, stk. 2, er gennemfort i
Benelux-lovgivningen, bestemmer:

B}

»Ud over en eventuel anvendelse af de almindelige erstatningsretlige regler kan
varemzrkeindehaveren pd grund af sin eneret forbyde:
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c) enhver erhvervsmassig brug uden skellig grund af et varemeaerke, der er
renommeret inden for Benelux-omradet, eller af et tegn, som ligner market,
~for varer, der ikke er af samme art som dem, for hvilke mearket er registreret,
safremt brugen ville medfere en utilberlig udnyttelse af meerkets serpreg
eller renommé, eller sidan brug ville skade dette serprag eller renommé

sea ¥

Denne bestemmelse, der tradte i kraft den 1. januar 1996, har med virkning fra
denne dato aflest den gamle artikel 13, A, 2, i den uniforme Benelux-lov, ifelge
hvilken varemarkeindehaveren pa grund af sin eneret kunne forbyde »enhver
anden erhvervsmeessig brug [end den i punkt 1 neevnte, dvs. en brug for en
identisk eller lignende vare] af varemerket eller af et tegn, som ligner meerket,
safremt dette kan vere til skade for varemerkeindehaveren«.

Hovedsagen

General Motors er indehaver af Benelux-varemerket Chevy, som den 18. oktober
1971 blev anmeldt til Benelux-Varemarkemyndigheden for varer i klasse 4, 7, 9,
11 og 12, og bl.a. for automobiler. Denne registrering stadfzster de rettigheder,
der var erhvervet ved en forste anmeldelse i Belgien den 1. september 1961 og ved
en ferste brug i Nederlandene i 1961 og i Luxembourg i 1962. I dag bruges
varemearket i Belgien iser som betegnelse for koretgjer af »van«-typen.

Yplon er ligeledes indehaver af Benelux-varemarket Chevy, der blev anmeldt til
Benelux-Varemarkemyndigheden den 30. marts 1988 for varer i klasse 3 og
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senere, den 10. juli 1991, for varer i klasse 1, 3 og 5. Selskabet anvender disse
varemazrker for vaskemidler og forskellige rengeringsprodukter. Det er ogsa
indehaver af varemzrket Chevy i andre lande, herunder flere medlemsstater.

Den 28. december 1995 indgav General Motors en begzring til Tribunal de
commerce de Tournai om, at der nedlegges forbud mod, at Yplon anvender
tegnet Chevy som betegnelse for vaske- eller rengeringsmidler, med den
begrundelse, at en sddan brug ferer til en udvanding af General Motors’ eget
mzrke og dermed skader dets reklamefunktion. For tiden for den 1. januar 1996
stottes begaeringen pa den gamle artikel 13, A, 2, i den uniforme Benelux-lov og
fra den 1. januar 1996 pa den nye artikel 13, A, 1, litra c), i samme lov. Selskabet
har herved gjort geldende, at dets varemzrke Chevy er et »renommeret
varemarke« i sidstnavnte bestemmelses forstand.

Yplon har nedlagt pastand om, at begzringen ikke tages til folge, navnlig fordi
General Motors ikke har fert bevis for, at dets varemarke Chevy er »renom-
meret« inden for Benelux-omradet i dette begrebs forstand i den nye artikel 13,
A, 1, litra ¢), i den uniforme Benelux-lov.

Tribunal de commerce de Tournai fandt, at det med henblik pa afgerelsen af
hovedsagen var nedvendigt at fastlegge indholdet af begrebet »renommeret
varemzrke« og at besvare sporgsmdlet, om renomméet skal omfatte hele
Benelux-omradet, eller om det er tilstraekkeligt, at det deekker en del af dette
omréde, og retten har felgelig besluttet at udsztte sagen og forelegge Domstolen
felgende prajudicielle spargsmal:

»Hvilken precis betydning skal der tilleegges udtrykket *varemeerkets renommé’ i
artikel 13, A, 1, litra ¢), i den uniforme Benelux-lov, der er indfert ved
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@ndringsprotokollen med virkning fra den 1. januar 1996, og gelder dette
’renommé’ for hele Benelux-omradet eller for en del af dette?«

Det przjudicielle spergsmal

Den nationale ret anmoder med sit spergsmdl nermere bestemt Domstolen om
dels at fastlegge indholdet af udtrykket »er renommeret«, som i direktivets
artikel 5, stk. 2, bruges til at betegne den ferste af de to betingelser, som et
registreret varemarke skal opfylde for at nyde en mere omfattende beskyttelse i
forhold til varer eller tjenesteydelser af anden art, og for det andet om at angive,
om denne betingelse skal vaere opfyldt for hele Benelux-omradet, eller om det er
tilstraekkeligt, at den er opfyldt inden for en del af dette.

General Motors har anfert, at det zldre varemarke, for at det kan anses for
renommeret i direktivets artikel 5, stk. 2’s forstand, skal vare kendt i de berorte
kredse i offentligheden, uden at der dog kan kraeves opniet den grad af
bekendthed, der knytter sig til et »vitterlig kendt« merke i henhold til artikel 6 b
i Pariserkonventionen af 20. marts 1883 om en union til beskyttelse af industriel
ejendomsret (herefter »Pariserkonventionen«), et begreb, der — i en anden
sammenhzeng — udtrykkeligt henvises til i direktivets artikel 4, stk. 2, litra d).
Ifolge General Motors er det endvidere tilstrekkeligt, at renomméet omfatter en
vaesentlig del af en medlemsstats omrdde, som kan svare til et fzllesskab eller en
region i den pigaldende stat.

Yplon har anfert, at et varemerke, der er registreret for en vare eller en
tjenesteydelse, som er bestemt for den brede offentlighed, er renommeret i
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direktivets artikel 5, stk. 2’s forstand, safremt det er kendt af en stor del af denne
offentlighed. Fravigelsen af specialitetsprincippet kan kun gelde til fordel for
varemerker, der uden videre kan szttes i forbindelse med en bestemt vare eller
tjenesteydelse. Renommeéet skal omfatte hele medlemsstatens omrade eller, for sd
vidt der er tale om Benelux-omrédet, et af de lande, der indgar heri.

Den belgiske regering har anfert, at begrebet »renommeret varemaerke« skal
fortolkes fleksibelt, og at der er en glidende overgang i henseende til
bekendtheden mellem iser et renommeret varemezrke og et vitterlig kendt
varemerke. Begrebet kan ikke bedemmes abstrakt, f.eks. ved fastsaettelse af en
bekendthedsprocent. Et renommé i et enkelt af de tre Benelux-lande har virkning
for hele Benelux-omradet.

Den franske regering foreslir Domstolen at besvare spergsmalet med, at et
varemarkes renommé i direktivets artikel 5, stk. 2’s forstand ikke kan defineres
pracist. Det ma reelt bedemmes fra sag til sag, om det zldre varemzrke er kendt
af en stor del af den offentlighed, der berores af varerne, som er dekket af de to
varemerker, og om dets renommeé er tilstraekkeligt til, at offentligheden saetter det
i forbindelse med det anfegtede nye varemerke. Safremt renomméet er blevet
fastsldet, har dettes niveau derefter betydning for omfanget af den beskyttelse,
direktivets artikel 5, stk. 2, giver. Vedrorende det territoriale sporgsmal er et
renommé inden for et enkelt Benelux-land tilstraekkeligt.

Den nederlandske regering anser det for tilstreekkeligt, at varemaerket har et
renommé inden for den offentlighed, som det szrligt henvender sig til. Det
bekendthedsniveau, der kreves, kan ikke angives abstrakt. I praksis er det
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vaesentligt at fastsld, om det zldre mzrke, nir henses til alle omstendighederne i
det enkelte tilfzlde, har et renommé, som kan blive skadet, hvis maerket bruges
for varer af anden art. Det er ikke nedvendigt, at varemarket er kendt inden for
hele medlemsstatens omrade eller, for sd vidt angdr Benelux-varemaerker, inden
for hele Benelux-omradet.

Det Forenede Kongeriges regering har anfert, at det afgerende spergsmal er,
hvorvidt det nye marke anvendes uden skellig grund, og om dette medferer en
utilberlig udnyttelse af det ldre varemarkes szrpreeg eller renommé. Besva-
relsen af dette sporgsmal athenger af en samlet bedemmelse af alle relevante
forhold og iszr af varemearkets serpreg, omfanget af det renommé, det har
opnaet, graden af lighed mellem de to varemerker og rakkevidden af forskellene
mellem de varer eller tjenesteydelser, der er dakket af varemzrkerne. Der bor
gives beskyttelse til alle varemerker, der har opnaet et renommé, og man ber
derefter anvende kvalitative kriterier med henblik pa at begranse beskyttelsen til
varemarker, hvis renommé begrunder det, og beskyttelsen ber kun gives, nar der
fremleegges klare beviser for en faktisk skade. Det er efter retsreglerne ikke
nedvendigt, at renommeéet omfatter hele medlemsstatens omrade. I praksis kan
der dog ikke fores bevis for en faktisk skade, nir der er tale om et varemzrke,
hvis renommé er begranset til en del af en medlemsstat.

Kommissionen har anfert, at begrebet »renommeret varemzrke« skal forstis
som et varemerke, der har et renommé i den relevante del af offentligheden.
Dette begreb angiver meget klart et lavere niveau end begrebet »vitterlig kendt«
varemerke i Pariserkonventionens artikel 6 b’s forstand. Det er tilstrekkeligt, at
varemerket er renommeret inden for en vaesentlig del af Benelux-omradet, idet
varemerker, der har et regionalt renommé, er lige s berettigede til beskyttelse
som varemearker, der har et renommé inden for hele dette omride.

Det bemerkes, at den forste betingelse for den mere omfattende beskyttelse 1
henhold til direktivets artikel 5, stk. 2, i bestemmelsen gengives ved udtrykket
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»er renommeret« i den danske version, »bekannt ist« i den tyske version, »yaipgL
¢Muns« i den graeske version, »goce de renombre« i den spanske version, »jouit
d’une renommée« i den franske version, »gode di notorietd« i den italienske
version, »bekend is« i den nederlandske version, »goze de prestigio« i den
portugisiske version, »laajalti tunnettu« i den finske version, »ir kint« i den
svenske version og »has a reputation« i den engelske version.

Den tyske, den nederlandske og den svenske version anvender udtryk, hvorefter
varemerket skal vare »kendt«, uden narmere angivelse af, hvor udstrakt
kendskabet skal vare, mens de andre sproglige versioner anvender udtrykket
srenommeé« eller udtryk, der ligesom det sidstneevnte udtryk forudsetter en vis
grad af bekendthed i offentligheden i kvantitativ henseende.

Denne nuance, der ikke er udtryk for en reel modsatning, folger af, at der i den
tyske, den nederlandske og den svenske version anvendes mere neutrale udtryk.
Den kan imidlertid ikke anferes som argument mod det krav om et vist
bekendthedsniveau, som i forbindelse med en ensartet fortolkning af felles-
skabsretten fremgdr af en sammenligning af alle de sproglige versioner af
direktivet.

Et sddant krav fremgar ligeledes af direktivets almindelige opbygning og formal.
For sa vidt som direktivets artikel 5, stk. 2, til forskel fra artikel 5, stk. 1,
beskytter registrerede maerker i forhold til varer eller tjenesteydelser af anden art,
indebzrer den ferste betingelse, som denne bestemmelse opstiller, at det aldre
varemerke har en vis grad af bekendthed i offentligheden. Thi det er kun under
forudsztning af, at dette merke har en tilstraekkelig grad af bekendthed, at det
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yngre mzrke hos offentligheden i givet fald — selv for varer eller tjenesteydelser
af anden art — kan udlese en association mellem de to varemzrker, hvorved det
zldre varemzrke kan blive skadet.

Den del af offentligheden, inden for hvilken det 2ldre mzrke skal have opndet et
renommeé, er den, som dette varemaerke er relevant for, nir henses til den udbudte
vare eller tjenesteydelse, og kan enten vare den brede offentlighed eller en mere
specialiseret kreds, f.eks. et bestemt fagligt miljo.

Der er hverken efter ordlyden af eller formalet med direktivets artikel 5, stk. 2,
hjemmel for at kraeve, at varemerket er kendt af en bestemt procentdel af
offentligheden som defineret ovenfor.

Den krzvede grad af bekendthed ma anses for ndet, nir det zldre marked er
kendt af en betydelig del af den offentlighed, der er relevant for de varer eller
tjenesteydelser, der er dekket af dette mzrke.

Ved undersegelsen af denne betingelse skal den nationale ret tage hensyn til alle
sagens relevante omstzndigheder, sdledes navnlig varemarkets markedsandel,
intensiteten, den geografiske udstreekning og varigheden af brugen af varemeerket
samt storrelsen af de investeringer, som virksomheden har foretaget for at fremme
varemearket,

I territorial henseende er betingelsen opfyldt, nar varemerket, siledes som det
bestemmes i direktivets artikel 5, stk. 2, er renommeret »i medlemsstaten«. Da
dette punkt ikke uddybes nzrmere i fallesskabsbestemmelsen, kan det ikke
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kraeves, at renomméet omfatter »hele« medlemsstatens omride. Det er til-
strekkeligt, at det foreligger inden for en vasentlig del af denne.

For sa vidt angdr varemaerker, der er registreret hos Benelux-Varemarkemyndig-
heden, ma Benelux-omradet sidestilles med en medlemsstats omrdde, idet
direktivets artikel 1 ligestiller sidanne varemarker med merker, der er registreret
1 en medlemsstat. Artikel 5, stk. 2, skal folgelig forstas saledes, at den vedrerer et
renommé, der er erhvervet »i« Benelux-omradet. Af de samme grunde som dem,
der er anfert vedrerende betingelsen om renommé i en medlemsstat, kan det
derfor ikke kraeves af et Benelux-varemerke, at dets renommé omfatter hele
Benelux-omradet. Det er tilstreekkeligt, at dette renommé foreligger inden for en
vasentlig del af dette omréde, hvilket i givet fald kan svare til en del af et af
Benelux-landene.

Safremt den nationale ret som konklusion pa undersogelsen fastslar, at
betingelsen vedrgrende renomméet er opfyldt, sivel med hensyn til den relevante
del af offentligheden som det pageldende territorium, skal retten foretage en
undersegelse af den anden betingelse i direktivets artikel 5, stk. 2, nemlig at der
uden skellig grund paferes det zldre merke skade. Det bemzrkes, at jo starre
varemerkets serpreg og renommé er, desto lettere vil en skade kunne antages at
foreligge.

Det forelagte sporgsmal skal derfor besvares med, at direktivets artikel 5, stk. 2,
skal fortolkes sdledes, at et registreret varemarke, for at nyde en mere omfattende
beskyttelse i forhold til varer eller tjenesteydelser af anden art, skal vere kendt af
en betydelig del af den offentlighed, der er relevant for de varer eller tjeneste-
ydelser, der er deekket af meerket. Inden for Benelux-omradet er det tilstraekkeligt,
at merket er kendt af en betydelig del af den relevante offentlighed inden for en
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vaesentlig del af dette omrade, hvilket i givet fald kan svare til en del af et af de
lande, der indgér heri. !

Sagens omkostninger

De udgifter, der er afholdt af den belgiske, af den franske og af den nederlandske
regering og af Det Forenede Kongeriges regering samt 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.

P4 grundlag af disse preemisser

kender

DOMSTOLEN

vedrerende det spergsmal, der er forelagt af Tribunal de commerce de Tournai
ved dom af 30. oktober 1997, for ret:

Artikel 5, stk. 2, i Radets forste direktiv 89/104/EQF af 21. december 1988 om
indbyrdes tilnermelse af medlemsstaternes lovgivning om varemarker skal
fortolkes saledes, at et registreret varemarke, for at nyde en mere omfattende
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beskyttelse i forhold til varer eller tjenesteydelser af anden art, skal vare kendt af
en betydelig del af den offentlighed, der er relevant for de varer eller tjeneste-
ydelser, der er dekket af maerket. Inden for Benelux-omradet er det tilstrakkeligt,
at det er kendt af en betydelig del af den relevante offentlighed inden for en
vasentlig del af dette omrade, hvilket i givet fald kan svare til en del af et af de
lande, der indgar heri.

Puissochet Jann Moitinho de Almeida
Gulmann Murray Edward
Ragnemalm Wathelet Schintgen

Afsagt i offentligt retsmoade i Luxembourg den 14. september 1999.

R. Grass G.C. Rodriguez Iglesias

Justitssekretzer Prasident

I - 5449



