DOM AV DEN 11.9.2007 — MAL C-17/06

DOMSTOLENS DOM (stora avdelningen)
den 11 september 2007 *

I mal C-17/06,

angdende en begiran om forhandsavgorande enligt artikel 234 EG, framstilld av
Cour d’appel de Nancy (Frankrike) genom beslut av den 9 januari 2006, som inkom
till domstolen den 17 januari 2006, i malet

Céline SARL

mot

Céline SA,

meddelar

DOMSTOLEN (stora avdelningen)

sammansatt av ordféranden V. Skouris, avdelningsordférandena P. Jann, C.W.
A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts och R. Schintgen samt domarna A. Tizzano,
JN. Cunha Rodrigues, A. Borg Barthet, M. Ile$i¢ (referent), J. Malenovsky, J.-C.
Bonichot och T. von Danwitz,

* Réttegangssprak: franska.
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generaladvokat: E. Sharpston,

justitiesekreterare: enhetschefen M.-A. Gaudissart,

efter det skriftliga forfarandet och férhandlingen den 7 november 2006,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Céline SA, genom P. de Candé, avocat,

— Frankrikes regering, genom G. de Bergues och J.-C. Niollet, bada i egenskap av
ombud,

— Italiens regering, genom I.M. Braguglia, i egenskap av ombud, bitradd av
S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

— Forenade kungarikets regering, genom V. Jackson, i egenskap av ombud, bitradd
av M. Tappin, barrister,

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom W. Wils, i egenskap av
ombud,

och efter att den 18 januari 2007 ha hort generaladvokatens forslag till avgorande,
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foljande

Dom

Begiran om forhandsavgérande avser tolkningen av artikel 5.1 i radets forsta
direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen av medlems-
staternas varumérkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgéva, omrade 13,
volym 17, s. 178) (nedan kallat direktivet).

Begiran har framstillts i ett mal mellan Céline SA och Céline SARL rérande den
sistndmndas anvéndning av firman Céline och beteckningen Céline.

Tillimpliga bestimmelser

I artikel 5.1, 5.3 och 5.5 i direktivet, som har rubriken "Réttigheter som 4r knutna till
ett varumérke”, foreskrivs foljande:

”1. Det registrerade varumirket ger innehavaren en ensamritt. Innehavaren har rétt
att forhindra tredje man, som inte har hans tillstdnd, att i naringsverksamhet
anvianda

a) tecken som &r identiska med varumirket med avseende pa de varor och tjanster
som &r identiska med dem for vilka varumérket &r registrerat,
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b) tecken som pa grund av sin identitet eller likhet med varumérket och
identiteten eller likheten hos de varor och tjanster som técks av varumérket och
tecknet kan leda till forvixling hos allménheten, inbegripet risken for
association mellan tecknet och varumérket.

3. Bland annat kan foljande forbjudas enligt punkterna 1 och 2:

a) Att anbringa tecknet pé varor eller deras forpackning.

b) Att utbjuda varor till forsiljning, marknadsféra dem eller lagra dem for dessa
dandamal eller utbjuda eller tillhandahélla tjinster under tecknet.

¢) Att importera eller exportera varor under tecknet.

d) Att anvianda tecknet pa affirshandlingar och i reklam.
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5. Punkterna 1-4 skall inte beréra en medlemsstats bestimmelser om skydd mot
anvindning av ett tecken for annat éndamal én att sirskilja varor eller tjanster, om
anvindning av tecknet ifrdga utan skilig anledning drar otillborlig fordel av eller &r
till forfang for varumérkets sirskiljningsformaga eller renommé.”

I artikel 6.1 i direktivet, som har rubriken "Begrinsningar av ett varumirkes
rittsverkan”, foreskrivs f6ljande:

"Varumirket ger inte innehavaren rétt att forhindra tredje man att i nérings-
verksamhet anvinda

a) sitt eget namn eller adress,

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

Tvisten vid den nationella domstolen och tolkningsfragan

Céline SA, som bildades med denna firma den 9 juli 1928, driver verksamhet som
huvudsakligen avser tillverkning och saluféring av klider och modeartiklar.
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¢  Bolaget ansokte den 19 april 1948 om registrering av ordmirket CELINE och denna
registrering har dérefter 16pande fornyats, senast den 6 mars 1998, for att beteckna
alla varor som ingr i klasserna 1-42 i Nice6verenskommelsen om internationell
klassificering av varor och tjinster vid varumérkesregistrering av den 15 juni 1957,
med andringar och tilldgg, sarskilt "klader och fotbekladnader”.

7 Adrien Grynfogel lat den 25 september 1950 registrera sig i bolagsregistret i Nancy
for att under beteckningen Céline driva niringsverksamhet avseende dam- och
herrkonfektion.

s Céline SARL har anfort att dess ritt att anvianda beteckningen Céline hirror fran
Adrien Grynfogel via de personer som i tur och ordning har drivit denna
nidringsverksamhet. Bolaget skrevs in i bolagsregistret den 31 januari 1992 for att
under namnda beteckning driva niringsverksamhet avseende konfektionsklader,
damunderkldder, konfektionsvaror, pélsar och olika accessoarer.

o Efter det att Céline SA hade informerats om dessa omstindigheter stimde bolaget
CELINE SARL och yrkade att Tribunal de grande instance de Nancy skulle férbjuda
det agerande som utgjorde intrdng i ritten till varumirket CELINE och illojal
konkurrens genom missbruk av firman Céline och beteckningen Céline och att det
skulle tillerkdnnas skadestand.

I-7065



10

11

12

DOM AV DEN 11.9.2007 — MAL C-17/06

I dom av den 27 juni 2005 bif6ll Tribunal de grande instance de Nancy Céline SA:s
talan i dess helhet och forbjod Céline SARL att anvinda ordet Céline, ensamt eller
tillsammans med ett annat ord, oberoende av i vilket sammanhang som anvind-
ningen sker, samt alade bolaget att dndra firma och anta ett namn som inte kan
forvixlas med det dldre varumirket CELINE och beteckningen Céline. Céline SARL
alades ocksa att utge 25 000 euro till Céline SA i skadestdnd.

Céline SARL o6verklagade till Cour d’appel de Nancy den 4 juli 2005. Bolaget gjorde
gillande att anvindning av ett tecken som ar identiskt med ett dldre ordmérke som
firma eller beteckning inte utgér varumérkesintrang, eftersom varken firmor eller
beteckningar har till funktion att sarskilja varor eller tjanster. Bolaget anforde
dessutom att det inte foreligger ndgon risk for forvixling hos allménheten med
avseende pa de aktuella varornas ursprung. Bolaget CELINE SA &r ndmligen
uteslutande verksamt pad marknaden for klader och accessoarer av lyxkaraktir.

Cour d’appel de Nancy beslutade att vilandeforklara malet och hinskjuta foljande
tolkningsfraga till domstolen:

"Skall artikel 5.1 i direktivet ... tolkas sd att det ar frdga om anvéndning i
néringsverksamhet som varumirkesinnehavaren har ritt att forhindra med stéd av
sin ensamritt nér tredje man utan tillstind anvénder ett registrerat ordmérke som
firma, niringskdnnetecken eller beteckning inom ramen fér néringsverksamhet som
avser saluforing av identiska varor?”
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Provning av tolkningsfragan

Den nationella domstolen har stillt tolkningsfragan for att fa klarhet i huruvida det
ar friga om anvindning som innehavaren av ett dldre ordméirke har rétt att
forhindra med stod av artikel 5.1 i direktivet, nir tredje man utan tillstind anvinder
ett tecken som &r identiskt med det dldre ordmérket som firma, niringskdnnetecken
eller beteckning inom ramen for niringsverksamhet som avser saluféring av varor
som &r identiska med de varor for vilka varumérket har registrerats.

Tolkningen av artikel 5.1 a i direktivet

Enligt artikel 5.1 forsta meningen i direktivet ger det registrerade varumérket
innehavaren en ensamrétt. Enligt artikel 5.1 a ger denna ensamrétt innehavaren ratt
att forhindra tredje man, som inte har hans tillstdnd, att i naringsverksamhet
anvinda tecken som é#r identiska med varumirket med avseende pa de varor och
tjanster som ér identiska med dem for vilka varumérket dr registrerat. I andra
bestammelser i direktivet, till exempel i artikel 6, begransas varumirkets réttsverkan.

For att forhindra att varumérkesinnehavarens skydd varierar fran en medlemsstat till
en annan ankommer det pd domstolen att ge artikel 5.1 i direktivet en enhetlig
tolkning. Detta giller i synnerhet for begreppet anvénda i artikeln (dom av den
12 november 2002 i mal C-206/01, Arsenal Football Club, REG 2002, s. I-10273,
punkt 45, och av den 25 januari 2007 i méal C-48/05, Adam Opel, REG 2007,
s. I-1017, punkt 17).

Sasom foljer av domstolens rittspraxis (domarna i de ovanndmnda mélen Arsenal
Football Club och Adam Opel, samt dom av den 16 november 2004 i mal C-245/02,
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Anheuser-Busch, REG 2004, s. I-10989), far innehavaren av ett registrerat varumérke
enligt artikel 5.1 a i direktivet endast forhindra tredje man att anvénda ett tecken
som &r identiskt med varumérket, om foljande fyra villkor &r uppfyllda:

— Tecknet anvinds i naringsverksamhet.

— Tecknet anviands utan tillstind fran innehavaren av varumarket.

— Tecknet anvinds med avseende pa varor och tjanster som &r identiska med dem
for vilka varumdérket ar registrerat.

— Anvindningen skadar eller kan skada varumirkets funktion, i synnerhet dess
grundldggande funktion som &r att garantera varans eller tjanstens ursprung for
konsumenterna.

Det ir utrett i malet vid den nationella domstolen att tecknet som &r identiskt med
det aktuella varumirket anvinds i ndringsverksamhet som syftar till att ge
ekonomisk vinst och som inte dr av privat natur. Tecknet anvidnds foljaktligen i
nédringsverksamhet (se, analogt, domarna i de ovanndmnda malen Arsenal Football
Club, punkt 40, och Adam Opel, punkt 18).

Det ar ocksa utrett att tecknet har anvants utan tillstind fran innehavaren av det
aktuella varumairket.
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Céline SARL har diaremot bestritt att tecknet som &r identiskt med det aktuella
varumirket anvinds “med avseende pa ... varor” i den mening som avses i
artikel 5.1 a i direktivet.

Det framgér av systematiken i artikel 5 i direktivet att anvindningen av ett tecken
med avseende pé varor eller tjinster, i den mening som avses i artikel 5.1 och 5.2,
utgdr anvandning for dndamalet att sérskilja varor eller tjanster, medan artikel 5.5
avser “anviandning av ett tecken f6r annat dndamal dn att sidrskilja varor eller
tjanster” (dom av den 23 februari 1999 i mal C-63/97, BMW, REG 1999, s. [-905,
punkt 38).

Det egentliga syftet med firmor, niringskdnnetecken och beteckningar ar emellertid
inte att sirskilja varor eller tjanster (se, for ett liknande resonemang, dom av den
21 november 2002 i mal C-23/01, Robelco, REG 2002, s. 1-10913, punkt 34, och
domen i det ovanndmnda mélet Anheuser-Busch, punkt 64). Syftet med en firma &r
att identifiera bolaget medan niringskdnnetecken och beteckningar har till syfte att
kénneteckna en niringsverksamhet. Nir en firma, ett niringskinnetecken eller en
beteckning endast anvinds for att identifiera ett bolag eller kidnneteckna en
néringsverksamhet kan anvéndningen f6ljaktligen inte anses ske “med avseende pa
... varor och tjdnster”, i den mening som avses i artikel 5.1 i direktivet.

Anvindning "med avseende pa ... varor”, i den mening som avses i artikel 5.1 i
direktivet, foreligger ddremot nér tredje man anbringar tecknet som utgér hans
firma, nédringskénnetecken eller beteckning p& de varor som han salufér (se, for ett
liknande resonemang, domarna i de ovanndmnda malen Arsenal Football Club,
punkt 41, och Adam Opel, punkt 20).
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Anvindning “med avseende pa ... varor och tjanster”, i den mening som avses i
ndmnda bestimmelse, foreligger dessutom nér tredje man, utan att anbringa
tecknet, anvinder det pd ett sitt som gor att man fir intrycket att ett samband
foreligger mellan det tecken som utgoér hans firma, néringskdnnetecken eller
beteckning och de varor som han salufér eller de tjanster som han tillhandahaller.

Det ankommer p& den nationella domstolen att prova huruvida Céline SARL:s
anvindning av tecknet Céline utgoér anvindning med avseende pd niamnda varor, i
den mening som avses i artikel 5.1 i direktivet.

Céline SARL har slutligen gjort gillande att det inte foreligger nagon risk for
forvixling hos allménheten med avseende pa de aktuella varornas ursprung.

Sasom domstolen har erinrat om i punkt 16 i forevarande dom far tredje mans
anvandning utan tillstdnd av ett tecken som é&r identiskt med ett registrerat
varumairke med avseende pa varor och tjinster som ar identiska med dem for vilka
varumadrket ir registrerat enligt artikel 5.1 a i direktivet endast férbjudas om
anviandningen skadar eller kan skada varumirkets funktion, i synnerhet dess
grundlaggande funktion som &r att garantera varans eller tjanstens ursprung for
konsumenterna.

Sa ar fallet nér tredje man anvénder tecknet for sina varor eller tjdnster pa ett sadant
sdtt att konsumenterna kan fi intrycket att tecknet anger det foretag fran vilket de
aktuella varorna eller tjansterna hérrér. I sédana fall finns det namligen en risk for
att anvandningen av nidmnda tecken inverkar menligt p& varumérkets grund-
laggande funktion. For att varumérket skall kunna fylla denna funktion och vara ett
vasentligt inslag i det system med sund konkurrens som EG-fordraget syftar till att
infora och uppritthélla maste det namligen utgdra en garanti for att alla produkter
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eller tjanster som bir det har framstillts eller tillhandahallits under kontroll av ett
enda foretag som ansvarar for deras kvalitet (se, for ett liknande resonemang, domen
i det ovannamnda mélet Arsenal Football Club, punkt 48 och dér angiven réttspraxis
samt punkterna 56-—59).

Det ankommer p& den nationella domstolen att préva huruvida Céline SARL:s
anvindning av tecknet Céline skadar eller kan skada varumirket CELINE:s funktion,
i synnerhet dess grundldggande funktion.

Tolkningen av artikel 6.1 a i direktivet

Enligt fast rittspraxis skall domstolen ge den nationella domstolen alla upplysningar
om hur gemenskapsritten skall tolkas som kan vara anvindbara vid avgérandet av
malet vid den nationella domstolen, aven om den nationella domstolen inte hanvisar
till dessa upplysningar i sina fragor (domen i det ovannamnda malet Adam Opel,
punkt 31 och dir angiven réttspraxis).

Det skall i detta hinseende erinras om att varumérket enligt artikel 6.1 a i direktivet
inte ger innehavaren ratt att forhindra tredje man att i ndringsverksamhet anvinda
sitt eget namn eller adress forutsatt att tredje man handlar i enlighet med god
affarssed.
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Domstolen har slagit fast att denna bestimmelse inte enbart omfattar fysiska
personers namn (domen i det ovanndmnda mélet Anheuser-Busch, punkterna 77—
80).

For det fall den nationella domstolen kommer fram till att Céline SA kan forbjuda
Céline SARL att anvianda tecknet Céline med stod av artikel 5.1 a i direktivet, och for
att denna domstol skall kunna avgora den tvist som anhdngiggjorts vid den, skall
EG-domstolen foljaktligen undersbka huruvida artikel 6.1 a i direktivet, i en
situation som den aktuella, utgér hinder for att innehavaren av ett varumirke
forhindrar en tredje man att anvéanda ett tecken som é&r identiskt med varumaérket
som firma eller naringskénnetecken.

Domstolen har slagit fast att kravet pa att tredje man “handlar i enlighet med god
affarssed”, sasom detta anges i artikel 6.1 i direktivet, huvudsakligen ar ett uttryck for
en lojalitetsplikt med avseende pa varumérkesinnehavarens legitima intressen
(domen i det ovannamnda maélet Anheuser-Busch, punkt 82).

Domstolen erinrar om att fragan huruvida kravet pa god affarssed har iakttagits skall
bedémas med beaktande av dels i vilken mén som omséttningskretsen, eller
atminstone en vésentlig del av denna, har uppfattat tredje mans anvdndning av
namnet som en uppgift om att ett samband foreligger mellan tredje mans varor eller
tjidnster och varumirkesinnehavaren eller nagon som har dennes tillstind att
anvinda varumérket, dels i vilken man tredje man borde ha varit medveten om
detta. Den omstindigheten att det dr friga om ett varumérke som till viss del 4r ként
i den medlemsstat ddr varumérket ar registrerat eller dar skydd begirts for detta och
att tredje man kan dra fordel av detta forhallande for att salufora sina varor eller
tjanster skall dven beaktas vid denna bedémning (domen i det ovannimnda malet
Anheuser-Busch, punkt 83).
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Det ankommer pa den nationella domstolen att goéra en helhetsbedémning av
samtliga relevanta omstandigheter i det mél som har anhéngiggjorts vid den for att
sarskilt bedoma huruvida Céline SARL kan anses bedriva illojal konkurrens i
forhallande till Céline SA (se, for ett liknande resonemang, domen i det ovanndmnda
malet Anheuser-Busch, punkt 84).

Med beaktande av vad som anférts ovan skall den stéllda fragan besvaras pa foljande
sétt. Det &r fraga om anvdndning som innehavaren av ett dldre varumérke har ritt
att forhindra med stéd av artikel 5.1 a i direktivet, nir tredje man utan tillstdnd
anvénder en firma, ett naringskdnnetecken eller en beteckning som ér identisk med
det dldre varumairket inom ramen for nédringsverksamhet som avser saluféring av
varor som #r identiska med de varor for vilka varumirket har registrerats, om
anvdndningen med avseende pa varorna skadar eller kan skada varumirkets
funktion.

Om sa ar fallet kan artikel 6.1 a i direktivet endast utgéra hinder foér ett sadant
féorbud om tredje man vid anvidndningen av firman eller niringskdnnetecknet
handlar i enlighet med god afférssed.

Rittegangskostnader

Eftersom forfarandet i forhallande till parterna i mélet vid den nationella domstolen
utgdr ett led i beredningen av samma mal, ankommer det pi den nationella
domstolen att besluta om réttegangskostnaderna. De kostnader for att avge yttrande
till domstolen som andra dn namnda parter har haft &r inte ersdttningsgilla.
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Mot denna bakgrund beslutar domstolen (stora avdelningen) foljande:

Det dr fraga om anvindning som innehavaren av ett dldre varumirke har ritt
att forhindra med stod av artikel 5.1 a i radets forsta direktiv 89/104/EEG av
den 21 december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumirkes-
lagar, nir tredje man utan tillstind anvinder en firma, ett nidringskannetecken
eller en beteckning som ér identisk med det dldre varumirket inom ramen for
niringsverksamhet som avser saluforing av varor som ir identiska med de
varor for vilka varumirket har registrerats, om anvindningen med avseende pa
varorna skadar eller kan skada varumirkets funktion.

Om sa ér fallet kan artikel 6.1 a i direktiv 89/104 endast utgora hinder for ett
sadant forbud om tredje man vid anvindningen av firman eller nirings-
kannetecknet handlar i enlighet med god affirssed.

Underskrift
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