GEROLSTEINER BRUNNEN

FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT
CHRISTINE STIX-HACKL
foredraget den 10 juli 20031

I — Inledning

1. Enligt artikel 5.1 i direktiv 89/104/EEG 2
(nedan kallat varumirkesdirektivet) ger ett
varumirke innehavaren en ensamritt.
Enligt denna kan innehavaren bland annat
forbjuda tredje man att anviinda ett tecken
som innebdr férvixlingsrisk. Denna ensam-
ritt stricker sig dock inte sd l3ngt att den
hindrar en beskrivning av exempelvis den
ifrdgavarande produktens geografiska
ursprung,.

2. Det #dr oklart om och under vilka
forutsittningar det dr mdjligt att anviinda
en uppgift om geografiskt ursprung om
detta gar utdver beskrivningen av produki-
egenskaperna i syfte att sirskilja produkten
gentemot andra foretags produkter, och

1 — Originalsprik: tyska.
2 — Ridets forsta dirckeiv 89/104/EEG av den 21 december
1988 om nl!mrmmngcn av medlemsstaternas varumirkes-
;Tr {EGT L . 1; svensk specialutgdva, omrdde 13,
olym 17, s. 178

3 - Artikel 6.1 b i varumiirkesdircktivet.

beteckningen ddrmed anvinds sdsom varu-
mirke,

3. Den hinskjutande domstolen vill i detta
sammanhang veta om anvindningen av en
uppgift om geografiskt ursprung som varu-
mirke ingdr i tillimpningsomrddet f6r
artikel 6.1 b i varumirkesdirektivet och,
om denna friga besvaras jakande, hur
denna anvindning bor ske inom ramen
for denna bestimmelse,

II — Bakgrund och beslutet om hinskju-
tande

4. Klaganden i mélet vid den nationella
domstolen, Gerolsteiner Brunnen GmbH &
Co. (nedan kallad klaganden), framstiller
mineralvatten och liskedrycker gjorda pé
killvatten samt marknadsfér dessa i Tysk-
land.

4 — EG-domstolen har dcf'merat anvmdmnﬁcn av et tcckcn
som varumirke i sin dom av den 23 februari 1999 i mai
C-63/97, BMW (REG 1999, s. 1-905), punkt 38, sisom
1nv1ndnmg *for att visa att produktcma eller tjinsterna i
friga hiredr fran cre visst foretag”,
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5. Bolaget ir innehavare av ordmirket
GERRI, som med prioritetsverkan frin
den 21 december 1985 ir registrerat for
bland annat mineralvatten, bordsvatten,
alkoholfria drycker och lemonader. Bolaget
innehar dven olika ord-/ffigurmirken som
innehdller orddelen GERRI och som ir
registrerade for mineralvatten, alkoholfria
drycker, fruktjuicer och lemonader.

6. Motparten i mdlet vid den nationella
domstolen, Putsch GmbH (nedan kallad
motparten), har sedan mitten av 1990-talet
salufért liskedrycker i Tyskland. Dryck-
erna dr forsedda med etiketter som inne-
héller orden KERRY Spring. Vattnet som
anvinds for framstillningen av dessa lds-
kedrycker kommer frdn killan i orten
Ballyferriter, som ligger i det irlindska
grevskapet Kerry.

7. Klagandebolaget vickte talan mot mot-
parten vid tysk domstol pd grund av
varumirkesintring. Dess talan omfattade
forbudsyrkande, yrkande om editionsférel-
dggande samt yrkande om faststillelse av
skadestindsskyldighet. Bolaget anférde i
huvudsak att det salufor liskedrycker med
olika smaker under varumirket GERRI.
Med hinsyn till den marknadsandel som
tillkommer smaksatt mineralvatten med
denna beteckning mdste det antas att
varumirket GERRI har hog sirskiljnings-
férmaga.
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8. Svaranden i forsta instans bestred kiro-
malet och anforde att det inte foreligger
ndgon forvixlingsrisk mellan beteckning-
arna, eftersom den inte anvinder KERRY
isolerat utan endast i en presentation i ord
och bild och eftersom ordet inte har ndgon
sirpragel i det ifrigasatta kédnnetecknet.
Bolaget i friga anvinder beteckningen
KERRY Spring endast for att ange varifrin
mineralvattnet kommer.

9. Kdromalet bifélls i huvudsak i forsta
instans. Avgorandet 6verklagades, och
overklagandet bifélls. Direfter 6verklagade
den ursprungliga kdranden mdlet till Bun-
desgerichtshof.

10. Som skl fér sin begdran om forhand-
savgdrande forklarar den hinskjutande
domstolen att den finner ate det foreligger
en varumirkesrittslig forvixlingsrisk, efter-
som det foreligger en ljudmissig likhet
mellan kinnetecknen och samtidigt hog
grad av likhet mellan varorna.

11. Tvistens utgng ir dirmed beroende av
huruvida artikel 6.1 b i varumirkesdirek-
tivet 4r tillimplig. Att denna bestimmelse
kan vara tillimplig kan inte generellt
uteslutas enbart av det skilet att motparts-
bolaget anvinder en uppgift om geografiskt
ursprung dven som varumirke.
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12. Detta framgar redan av ordalydelsen i
artikel 6.1. b i varumirkesdirektivet, vilken
omfattar varje anvindning i néringsverk-
samhet. I systematiskt hdnseende foretrider
Bundesgerichtshof den uppfattningen att
bestimmelsen i artikel 6.1 b i varumirkes-
direktivet skall uppfattas som en skydds-
grins i foérhdllande ¢ill férbudsbefogenhe-
terna i artikel § i varumirkesdirektivet,

13, P grund av domen i mélet Windsurf-
ing Chiemsee Shaller Bundesgerichtshof det
emellertid for ovisst huruvida artikel 6.1 b i
varumirkesdirektivet skall tillimpas p4 en
anvindning som varumirke av en upplys-
ning om det geografiska ursprunget.

14, Inom ramen f6r den nddvindiga
avvigningen mellan f6rbudsbefogenheterna
iartikel 5 i varumérkesdirektivet och artikel
6.1 b i varumérkesdirektivets funktion att
forhindra en monopolisering av uppgifter
for vilka ett frihallningsbehov foreligger dr
det hirvidlag av sirskild betydelse att EG-
domstolen har gjort en vid tolkning av
begreppet anvindning av ett varumirke
enligt artikel 5.1 a i varumirkesdirektivet. ¢

5 — Dom av den 4 maj 1999 i de férenade milen C-108/97 och
C-109/97, Windsurfing Chiemsee (REG 1999, s. 1-2779),
punkt 28,

6 — Den hinskjutande domstolen hiinvisar hir till EG-dom-
stolens BMW-dom (ovan fotnot 4), punkt 42,

15. Slutligen bor det, enligt Bundesgericht-
shofs mening, vid bedémningen enligt 6.1
sista meningen i varumirkesdirektivet av
huruvida anvindningen av ett tecken ir i
dverensstimmelse med god affirssed beak-
tas att tecknet anvinds som varumirke.

-

16. Eftersom utgdngen i malet ir beroende
av tolkningen av artikel 6.1 b i varumirkes-
direktivet, beslot Bundesgerichtshof den
7 februari 2002 att vilandeforklara mélet
och hinskét foljande fragor till EG-dom-
stolen f6r forhandsavgorande:

1. Ar artikel 6.1 b i varumirkesdirektivet
tillimplig dven nér tredje man anvin-
der de uppgifter som anges i denna
bestimmelse som ett varumiirke?

2. Om denna friga besvaras jakande: Ar
anvindningen av dessa uppgifter som
ett varumirke en omstindighet som
skall beaktas vid provningen av huru-
vida kriteriet ”i enlighet med god
affirssed” enligt artikel 6.1 sista
meningen i varumirkesdirektivet dr

uppfylit?
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IIT — Tillimpliga bestimmelser

A — Gemenskapsriitten

17. I artikel 5 i varumirkesdirektivet fore-
skrivs i sammandrag foljande:Rittigheter
som dr knutna till ett varumirke

(1) Det registrerade varumirket ger inne-
havaren en ensamritt. Innehavaren har ritt
att férhindra tredje man, som inte har hans
tillstind, att i niringsverksamhet anvinda

a) tecken som ir identiska med varumir-
ket med avseende pi de varor och
tjdnster som dr identiska med dem for
vilka varumirket 4r registrerat;

I-696

(3) Bla. kan féljande forbjudas enligt
[punkt 1]:

a) Att anbringa tecknet pd varor eller
deras férpackning.

b) Att utbjuda varor till forsiljning,
marknadsféra dem eller lagra dem for
dessa indamal eller utbjuda eller till-
handahélla tjinster under tecknet.

c) Att importera eller exportera varor
under tecknet.

d) Att anvinda tecknet pd affirshand-
lingar och i reklam.

18. 1 artikel 6.1 i varumirkesdirektivet
foreskrivs foljande:Varumirket ger inte
innehavaren ritt att forhindra tredje man
att i niringsverksamhet anvinda
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b) uppgifter om varornas eller tjinsternas
art, kvalitet, kvantitet, avsedda dnda-
mal, virde, geografiska ursprung, tid-
punkten f6r framstillandet eller andra
egenskaper,

forutsatt att tredje man handlar i enlighet
med god affirssed.

B — Den nationella lagstifiningen

19. Artikel 6 i varumirkesdirektivet
genomfordes i tysk ritt genom 23 § Gesetz
iiber den Schutz von Marken und sonstigen
Kennzeichen (lagen om skydd f6r varumér-
ken och andra kinnetecken) av den 25 okto-
ber 19947 (nedan kallad MarkenG).

7 — BGBI. 1 1994, 5. 3082 (1995, 5. 156).

20. 123 § MarkenG foreskrivs bland annat
foljande:

»Anvindning av namn och beskrivande
uppgifter; reservdelshandel

Innehavaren av ett varumirke eller ett
niringsmissigt kidnnetecken har inte ritt
att forbjuda en tredje man att i nirings-
verksamhet anvinda

2. ett kdnnetecken som #r identiskt med
eller likt varumirket eller det niringsmis-
siga kidnnetecknet som uppgift om varors
eller tjfnsters egenskaper, sisom exempel-
vis betriffande deras art, kvalitet, avsedda
indamal, virde, geografiska ursprung, eller
tidpunkten fér framstillandet,

forutsatt att anvdndningen inte strider mot
god affirssed.”
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IV — Bed6mning

A — Forsta tolkningsfragan

1) Vad som i huvudsak har anférts av dem
som inkommit med yttrande

21. 1 overensstimmelse med det Sverkla-
gade beslutet har bide motparien och
kommissionen 1 sina skriftliga inlagor i
huvudsak féretritt den uppfattningen att
anviandningen av det ifrdgasatta tecknet
KERRY Spring som varumirke inte utgdr
ndgon grund fér att generellt utesluta ill-
dmpning av artikel 6.1 b i varumirkes-
direktivet. I bérjan av sin rittsliga argu-
mentation betonar motparten och kommis-
sionen sdtillvida det stora behovet av
- mojlighet till fri anvindning av uppgifter
om killors och mineralvattens ursprung.

22. Enligt motparten kan inte redan inda-
mélet bakom artikel 6.1 b i varumirkes-
direktivet utgora ndgot tvingande hinder
mot anvindning av de dir nimnda upp-
gifterna. Som grund fér detta hinvisar
motparten till EG-domstolens praxis, ®
enligt vilken denna bestimmelse syftar till

8 — Domen i milet BMW {ovan fotnot 4), punkt 62.
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att forverkliga en fri anviandning av beskri-
vande uppgifter och ddrmed i slutindan fri
rorlighet fér varor och frihet att tillhanda-
hélla tjinster inom den gemensamma mark-
naden.

23. Artikel 6.1 b i varumirkesdirektivet ir
snarare utformad som ett skydd mot for-
budsbefogenheterna enligt artikel 5 i varu-
mirkesdirektivet och ir tinkt att utgora ett
nodvindigt komplement till inrdttandet av
det varumirkesregister som foljer av har-
moniseringen.

24, Motsatsen kan inte utlisas ur ordaly-
delsen i artikel 6.1 b i varumirkesdirektivet.

25. Eftersom anvindningen av ett tecken
som varumirke utgér en forutsitining for
att intrdng skall anses foreligga enligt
artikel 5 i varumirkesdirektivet, talar slut-
ligen dven den systematiska placeringen av
artikel 6.1 b i varumirkesdirektivet f6r dess
tillimplighet. I annat fall skulle denna
bestimmelse sakna tillimpningsomride.

26. Kommissionen delar i huvudsak mot-
partsbolagets uppfattning och hdnvisar f6r
ovrigt till férarbetena till varumarkesdirekt-
ivet. Enligt kommissionen skulle det strida
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mot gemenskapslagstiftarens vilja om arti-
kel 6.1 b i varumirkesdirektivet inte var
tillimplig ndr det ifrAgasatta tecknet anvén-
des som varumirke.

27. Klaganden, den grekiska regeringen
och Forenade kungariket anser 4 andra
sidan att artikel 6.1 b i varumirkesdirek-
tivet inte kan tillimpas vid en anvindning
av det ifrigasatta tecknet som varumirke.
Enligt dem skall varumirkets skyddsénda-
mal ges foretrade framfor skyddet for fri
och sund konkurrens.

28. Enligt klaganden talar redan den
omstindigheten att artikel 6.1 b i direktivet
endast hinvisar till uppgifters art — och
inte syfte — for en tolkning som endast
omfattar den rent beskrivande anvind-
ningen. Denna uppfattning vinner ytterli-
gare stdd genom den systematiska placer-
ingen av artikel 6 1 férhdllande till
artiklarna 7 och 9 i varumirkesdirektivet
och deras avvikande ordalydelse.

29. Klaganden anser att bestimmelsen i
artikel 6.1 b i varumirkesdirektivet i
systematiskt hinseende inte kan anses vara
ett skydd mot férbudsbefogenheterna enligt
artikel § i varumirkesdivektivet, utan att

den i stillet ger en sjdlvstindig rdtt till
anvindning som dr helt oberoende av
férbudsbefogenheterna i artikel 5 i varu-
miérkesdirektivet.

30. Motpartens uppfatining 4r dessutom
enligt klagandens mening ohéllbar mot
bakgrund av domen i de férenade madlen
Windsurfing Chiemsee.® I denna dom har
EG-domstolen nidmligen intagit den stdnd-
punkten att tredje man endast far anvinda
ett varumirke, som helt eller delvis bestdr
av en geografisk beteckning, i upplysnings-
syfte och inte som ett varumirke i sig.

31. Forenade kungariket och den grekiska
regeringen delar i huvudsak klagandens
uppfattning.

32. For det fall artikel 6.1 b i varumirkes-
direktivet skulle vara tillimplig vid en
anvindning av det ifrdgasatta tecknet som
varumirke hidnvisar Forenade kungariket
dessutom till bestimmelsernas motsigelse-
fullhet betriffande varumdrkesregistrering
respektive varumirkesintring. Innehavaren
av ett varumirke skulle visserligen ha ritt
att forhindra registrering, men inte anvind-
ning av tecknet,

9 — Punkt 28 {ovan fotnot 5).
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2) Bedémning

33. Sdvida man i mélet vid den nationella
domstolen anser att det foreligger en
forvixlingsrisk med de registrerade varu-
mirkena, har varumirkesinnehavaren
enligt artikel 5 i varumirkesdirektivet ritt
att forbjuda anvindaren av det ifrigasatta
tecknet att anvdnda detta.

34. Denna bestimmelse foreskriver vilka
rittigheter som tillkommer innehavaren av
ett varumirke, medan artikel 6 i varumir-
kesdirektivet innehdller foreskrifter om
begrinsningar av varumairkets rittsverkan.
Enligt den senare bestimmelsen kan varu-
mirkesinnehavaren inte férbjuda tredje
man att anvinda just uppgifter om det
geografiska ursprunget. Det 4r oklart huru-
vida denna regel ocksd giller nir anvind-
ningen inte avser eller inte endast avser
beskrivningen av varan eller tjdnsten, utan
dven avser att sirskilja denna frdn kon-
kurrerande varor eller tjanster.

a) Ordalydelse i artikel 6.1 b i varumairkes-
direktivet och artikelns tililkomsthistoria

35. Man kan inledningsvis konstatera att
artikel 6.1 b i varumirkesdirektivet enligt
sin ordalydelse inte gor ndgon &tskillnad
mellan ett teckens mojliga anvindningssitt.
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Bestimmelsen avser enligt ordalydelsen
"uppgifter” om det geografiska ursprunget,
utan att dirvid inrikta sig pd dess mojligen
rent beskrivande egenskap.

36. I detta sammanhang mdste framhallas
att rekvisitet ”anviandning som varumirke”
av ett tecken dr obekant i direktivet. Att
gora tillimpligheten av artikel 6.1 b
beroende av ett teckens anvindningssitt
— sdrskilt genom att sirskilja beskrivande
anvindning frdn anvindning som varu-
mirke — innebir att denna tillimplighet
gors beroende av ett oskrivet rekvisit.

37. Med tanke pd den aktuella bestimmel-
sens ordalydelse dr det inte heller 6ver-
tygande att av begreppet uppgifter dra
slutsatsen att artikel 6.1 b i varumirkes-
direktivet generellt inte ir tillimpligt vid en
anvindning av ett tecken som varumirke.
Det torde knappast kunna bestridas att
dven registrerade varumirken kan inne-
halla uppgifter om varans eller tjdnstens
geografiska ursprung. Begreppet uppgifter
ger siledes inte ndgon vigledning vad giller
anvindningssittet.

38. Om gemenskapslagstiftaren hade velat
gora Atskillnad mellanett teckens mojliga
anvindningssitt hade det bara varit logiskt
att forse artikel 6.1 b i varumirkesdirekt-
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ivet med ett limpligt rekvisit fér detta.
Detta har emellertid inte skett. Darfor
skulle den aktuella bestimmelsens ordaly-
delse knappast kunna ge utrymme f6r
ndgon motsvarande 4tskillnad.

39. Av ordalydelsen i artikel 6.1 b kan man
endast dra den slutsatsen att ett tecken
endast ingdr i dess tillimpningsomride om
det innehiller nigon av de faktorer som
riknas upp i artikeln, till exempel uppgift
om geografiskt ursprung,

40. Aven den tillkomsthistoria som artikel
6.1 b i varumirkesdirektivet har talar for
att bestimmelsen skall tillimpas utan hén-
syn till det ifrAgavarande tecknets anvind-
ningssitt. Visserligen féreskrevs i forslaget
till det forsta direktivet % att bestimmelsen
om begrinsningen av varumérkesinnehava-
rens ensamritt till anviindning endast skulle
vara tillimplig nir den beskrivande upp-
giften inte anvdnds som ett varumirke.
Detta utbyttes i det indrade divektivsfor-
slaget — uppenbarligen for att gora texten
tydligare — mot formuleringen ”forutsatt
att tredje man handlar i enlighet med god
affirssed”.’ Gemenskapslagstiftaren har

10 — Bull, EG, bilaga 5/80.
11 — KOM(198S) 793 slutlig, (EGT C 351, s. 4).

saledes medvetet avstdtt frin att gbra ndgon
atskillnad beroende pé anvindningssittet,

41, Slutligen skall papekas att klagandens
och den grekiska regeringens hinvisning till
grekisk, italiensk och spansk varumirkes-
ritt visserligen klargor att ett tecken i dessa
medlemsstater inte far anvdndas som varu-
mirke utan endast med en beskrivande
funktion for att uppfylla det aktuella
villkoret i artikel 6.1 b i varumérkesdirek-
tivet. Diremot kan man av sittet pa vilket
varumirkesdirektivet har inforlivats med
medlemsstaternas nationella rdtt inte dra
nigon slutsats om hur varumirkesdirek-
tivet skall tolkas i gemenskapsréitten.

b) Den systematiska inordningen

42. Aven systematiska skil talar for att
tolka artikel 6.1 b i varumirkesdirektivet
som en bestimmelse som fven omfattar ett
teckens anviindning som varumdrke.
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i) Forhallandet mellan artikel 5 och artikel
6 i varumirkesdirektivet

43. Artikel 5 bestimmer varuméirkesinne-
havarens ensamritt, medan artikel 6 inne-
haller begrdnsningar av ensamritten. 12
Aven om artikel 6.1 b i varumirkesdirek-
tivet innehdller en begridnsning av ensam-
rvitten enligt artikel 5, forutsdtter dess
normativa innehdll rent logiskt att dven
den hir aktuella anvindningen omfattas av
artikel 5. Bide kommissionen och klagan-
den har med ritta framhallit atc det vore
meningslost att hinvisa till artikel 6 om den
aktuella anvindningen 4nd4 inte omfatta-
des av artikel 5.

44. EG-domstolen har pa senare tid flera
ginger fitt tillfille att uttala sig om omfatt-
ningen av skyddet enligt artikel § i varu-
mirkesdirektivet. Den har tolkat artikeln
s, att ett Aberopande av den diri skyddade
ensamritten forutsitter en handling som
berér de intressen som skyddas genom
denna bestimmelse. '® T domen Arsenal™*
har EG-domstolen bekriftat denna uppfatt-
ning och faststille att ”[vlarumirkesinne-
havaren ... inte [kan] forhindra anvind-
ningen av ett tecken, som dr identiskt med
varumirket, med avseende pd produkter

12 — Det kan limnas dirhin huruvida det hdr ror sig om
undantag frin rittigheterna enligt artikel 5 i varumirkes-
direktivet eller om systembetingade begrinsningar av dessa
rittigheter, Tvirtemot klagandens uppfattning saknar det
dven betydelse huruvida artikel 6 i varumirkesdirektivet
ger en Vsdlvstindig rte till anvindning”, eftersom en
sidan ritt logiskt sett kan hinforas till en i princip
forbjuden anvdndning, vilket for oss tillbaka till begréns-
ningsproblematiken.

13 — Se till exempel dom av den 14 maj 2002 i mal C-2/00,
Hélterhoff (REG 2002, s. 1-4187), punket 16, I det milet
gillde saken den analoga frigan huruvida anvindning av
ett'lt(eclk;n som ett kinnetecken skulle anses omfattas av
artikel 5.

14 — Dom av den 12 november 2002 i mal C-206/01, Arsenal
Football Club (REG 2002, s. I-10273).
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som ir identiska med de produkter som
varumérkesregistreringen avser, om denna
anvindning inte skadar hans intressen i
egenskap av varumirkesinnehavare med
hansyn till varumirkets funktion” ** varvid
EG-domstolen under hinvisning till sin
fasta praxis'® definierade varumirkets
grundliggande funktion si, “att fér kon-
sumenten eller slutanvindaren av en vara
eller tjinst som ticks av varumirket garan-
tera dess ursprung, si att denne utan risk
for forvixling kan sdrskilja denna vara eller
tjdnst frdn andra med ett annat ur-
sprung” 17 (s kallad ursprungsgaranti).

45. Det behovs inte hir ndgon definition av
anvindning av ett tecken som varu-
mirke. ® Det framgir 4ndé av rittspraxis
att det inte kan folja av artikel 6 i
varumdrkesdirektivet att det dr tillitet att
anvinda ett tecken for andra indamal dn
for att sirskilja ett foretags varor eller
tjanster frdn andra foretags varor och
tjdnster redan av det skilet att en sddan
anvindning inte omfattas av skyddet i
artikel 5.

46. Av detta drar jag sammanfattningsvis
slutsatsen att det for tillimpligheten av
artikel 6 inte kan vara avgorande haruvida
ett tecken anvinds som varumirke eller
inte.

15 -— Ibidem, punkt 54,

16 — Jimfor bland annat dom av den 23 maj 1978 i mal 102/77,
Hoffmann-La Roche (REG 1978, s. 1139; svensk special-
utgdva, volym 4, s. 107), punkt 7, och av den 18 juni 2002
i mal C-299/99, Philips (REG 2002, s. 1-5475), punkt 30.

17 — Ibidem, punkt 48.

18 — EG-domstolen avstod uttryckligen frin att ge négon sddan
definition i punkt 17 i domen i mdlet Holterhoff (ovan
fomot 13).
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ii) Bestimmelser om varumirkesregistrer-
ing

47. Med anledning av den av Forenade
kungariket patalade motsigelsefullheten
mellan bestimmelserna om varumirkesre-
gistrering och bestimmelserna om begrins-
ningar av ett varumirkes rittsverkan skall
erinras om att uppgifter om det geografiska
ursprunget under vissa férutsdttningar
mycket vil kan varumirkesskyddas.

48, Visserligen foreskrivs i artikel 3.1 ¢ i
varumirkesdirektivet att hinder mot regi-
strering i princip foreligger for sddana
varumirken som endast bestdr av tecken
eller upplysningar, vilka i handeln visar
varornas eller tjinsternas geografiska
ursprung. Det finns emellertid tvd undantag
fran detta hinder. Registreringshindret fal-
ler om varumirket fore tidpunkten for
registreringsanstkan och som en féljd av
det bruk som har gjorts av det har férvirvat
sdrskiliningsformaga, eller om det finns en
sammanslutning som har registrerat
ursprungsbeteckningen som kollektiv-
mirke. Om inte férutsittningarna f6r nigot
av dessa undantag fran registreringshinder
dr uppfyllda finns dessutom méjligheten att
ansbka om registrering av ett ord-/figur-
mirke, Dirigenom férmedlas budskapet
om det geografiska ursprunget pa etiketten
eller i reklamen, dven om uppgiften om
ursprunget i sig inte dr foremal for varu-
mirkesskydd. Mot bakgrund hirav fore-

faller det, tvdrtemot den brittiska regering-
ens asikt, inte vara motsigelsefullt att en
registrering skulle kunna forhindras under
foreliggande forutsittningar, men inte
anvindningen av uppgiften om geografiskt
ursprung.

c) Syftet med artikel 6.1 b i varuméirkes-
direktivet

49, Artikel 6 i varumarkesdirektivet syftar
framfér alle till att forena det grundlig-
gande intresset av varumirkesskydd med
intresset av fri rorlighet for varor och frihet
att tillhandah&lla tjdnster pd ett sddant sitt
att varumirkesritten kan uppritthélla sin
funktion som ett visentligt inslag i ett
system med sund konkurrens.'® Enligt
EG-domstolens praxis utgdr artikel 6 i
varumirkesdirektivet utan tvivel en be-
grinsning av varumirkesinnehavarens rét-
tigheter och sldr fast granserna for varu-
mirkesinnehavarens befogenheter. Artikel
6 i varumirkesdirektivet stir som ett slags
regulator foljaktligen i ndra samband med
ensamritten enligt artikel 5 i varumirkes-
direktivet.

50. EG-domstolens praxis skall forstds s,
att varumérkets huvudfunktion ligger i dess

19 — Dom i mdl C-63/97 {ovan fotnot 4), punkt 62.
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ursprungsgaranti, 2° For att varumirket
skall kunna fullgéra sin uppgift inom
ramen for ett system med sund konkurrens
méste det garantera att alla varor eller
tjdnster som det kidnnetecknar har tillver-
kats eller utforts under kontroll av ett enda
féretag som kan stillas till ansvar for dess
kvalitet. 2!

51. Enligt min uppfattning hotas inte
denna av EG-domstolen framhallna funk-
tion fér varumirket om artikel 6.1 b i
varumirkesdirektivet generellt forklaras
tillimplig dven vid anvindning av ett
tecken som varumirke,

52. Artikel 6 i varumirkesdirektivet skall
nimligen ses i ljuset av sitt férbehall, enligt
vilket mojligheten att anviinda en uppgift
om till exempel det geografiska ursprunget
forutsitter att si sker i enlighet med “god
affiarssed”. Tillimpligheten av artikel 6.1 b
hindrar sdledes inte ett beaktande av
parternas faktiska intressen i det enskilda

20 — Se ovan, punkt 44.

21 — Jamf6r bland annat dom i mal 102/77 {ovan fotnot 16),
punke 7, i mal C-299/99 (ovan fotnot 16), punke 30, och t
mal C-206/01 (ovan fotnot 14), punkt 48.
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fallet. Hirmed forefaller varumirkets
skyddsfunktion inte vara hotad.

53. Tvdrtemot den brittiska regeringens
uppfattning utgdr Overviganden betrif-
fande rittssikerheten inte ndgot hinder
mot den hir foretridda uppfattningen.
Visserligen forutsitter artikel 6.1 i varu-
mirkesdirektivet en avvigning mellan varu-
miérkesinnehavarens och tredje mans intres-
sen i varje enskilt fall, men det ér just denna
avvigning som mojliggor en limplig intres-
seavvigning, vilket dr vad som krivs enligt
gemenskapsritten. 22 Vidare skall papekas
att den motsatta uppfattningen skulle ge
upphov till betydande rittsosakerhet, efter-
som den innebdr att anvindningen som
varumirke bedéms med ledning av otydliga
kriterier.,

54. Slutligen skall domen i mélet Windsurf-
ing Chiemsee?® beroras, vilken enligt kla-
ganden och Férenade kungariket talar mot
att artikel 6.1 b i varumirkesdirektivet dr
tillimplig vid ett teckens anvidndning som
varumirke.

55. 1 domen faststillde EG-domstolen
betriffande 6.1 b i varumirkesdirektivet
att om ett varumirke som helt eller till
overvigande del bestdr av ett geografiskt

22 — Varumirkesdirektivet har som bekant sin upprinnelse i det
spinda forhillandet mellan de grundliggande friheterna
och skyddet av materiella rittigheter.

23 — Punkt 28 {ovan fotnot 5).
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namn hat registrerats foreskrivs inte att en
denne har ritt “att bruka ett sidant namn
som varumirke, utan dir foreskrivs endast
att denne kan anvinda namnet [ upplys-
ningssyfte det vill siga som upplysning om
det geografiska ursprunget” (min kursiver-
ing). Vad som i férstone kan ge intrycket av
att innehdlla 16sningen pa den konkreta
tvisten visar sig likvil vid ndrmare paseende
inte vara till ndgon ledning.

56. Det skall papekas att klaganden i de
forenade malen Windsurfing Chiemsee var
innehavare av ett varumirke som helt eller
till dvervigande del bestod av en uppgift
om geografiskt ursprung, medan klagan-
dens varumirken i mélet vid den nationella
domstolen bildar eller inneh&ller pihittade
namn. Vidare skulle EG-domstolen i de
forenade mailen Windsurfing Chiemsee
avgdra under vilka forutsittningar artikel
3.1 c i varumirkesdirektivet utgdr registre-
ringshinder for ett varumirke som bestér
endast av en geografisk beteckning,

57. Redan pé grund av det skilda utgéngs-
liget dr en tillimpning av ovannimnda
utdrag ur domen knappast mojlig pd det
hir aktuella milet, Jag ér dicfér tveksam

till att tillmdta EG-domstolens citerade
konstaterande allmin giltighet. **

58. Med beaktande av mina hittillsvarande
overviganden drar jag slutsatsen att
anvindning av ett tecken som varumirke
inte utgdr ett rittsfaktum som utesluter
tillimpning av artikel 6.1 b i varumirkes-
direktivet.

B — Andra tolkningsfrigan

1. Vad som i huvudsak har anférts av dem
som inkommit med yttranden

59. Klaganden foéretrider uppfattningen
att det principiellt strider mot god affirssed
att anvinda en uppgift om geografiskt
ursprung som varumirke.

24 — Se, for ett liknande resonemang, dven generaladvokaten
Jacobs forslag till avgérande av den § april 2001 i mil
C-383/99 P (Procter & Gamble, dom av den 20 september
2001, REG 2001, s. I-6251).
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60. Enligt motparten talar bide systema-
tiska skil och ordalydelsen i artikel 6.1 b i
varumirkesdirektivet mot ett beaktande av
anvindningen av en uppgift om geografiskt
ursprung som varumirke vid prévningen av
fragan huruvida god affirssed har foljts.

61. Motparten, liksom dven kommissionen,
understryker att en anvindning som varu-
mirke i varje fall inte dr det enda kriteriet,
utan att det endast dr ett bland flera
kriterier som skall beaktas vid prévningen
av huruvida villkoren i artikel 6 i varu-
miirkesdirektivet dr uppfyllda.

62. Enligt kommissionen skall provningen
av rekvisitet ”god affirssed” ske med
beaktande av omstindigheterna i det
enskilda fallet. Kommissionen hénvisar i
sitt skriftliga yttrande till de sirskilda
egenskaper som det i mélet relevanta
varumirket f6r mineralvatten har.

2. Bedémning

63. Redan av villkoret att varumirket skall
anvindas ”i enlighet med god affirssed”
framgar det att anvindning som varumdirke
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inte kan vara tilliten i samtliga fall vid
tillimpningen av artikel 6.1 b i varumirkes-
direktivet. I domen i malet BMW 25 defini-
erade EG-domstolen detta rekvisit som en
skyldighet att inte otillbérligen handla i
strid med varumirkesinnehavarens berit-
tigade intressen.

64. Fragan huruvida ett tecken anvinds pé
ett sitt som dr i enlighet med god affirssed
ar beroende av tva faktorer, nimligen av de
registrerade varumirken som kan antas
vara utsatta for forvixlingsrisk och av
sjalva sittet som tecknet anvinds pa. Dérav
foljer att anvindningen som varumirke
skall beaktas vid bedémningen av rekvisitet
?g0d affirssed”.

65. 1 detta sammanhang &r i det enskilda
fallet de konkreta forhdllandena och par-
ternas respektive intressen avgorande. Tvirt-
emot klagandens uppfattning kan man inte
avstd frin denna provning i det enskilda
fallet pi grund av en eventuell misstanke
om skada orsakad av ett teckens anvind-
ning som varumirke. Det vore nimligen

25 — Punkt 61 {ovan fotnot 4).



GEROLSTEINER BRUNNEN

foga konsekvent att forst finna att ett
teckens anviandning som varumirke omfat-
tas av artikel 6 i varumirkesdivektivet fér
att sedan avsti frdn den nédvindiga
prévningen i det enskilda fallet och slutligen
systematiskt utesluta tillimpligheten av
artikel 6.

66. Vi skall nu behandla de omstindig-
heter som kan paverka resultatet av den
ndmnda provningen av de bida faktorerna i

det enskilda fallet.

67. Man kan betriffande registrerade
varumirken konstatera att varumirkenas
sirskiljningsformiga och renommé har en
avgorande betydelse for virderingen av hur
tungt varumirkesinnehavarens intressen
viger, vilket kommissionen med ritta har
papekat.2® Varumirkesinnehavarens
skyddsvirdhet framstir som svagare om
denne Atminstone delvis mdste ta pd sig
ansvaret for forvixlingsrisken, som till
exempel nidr ett registrerat varumirke
bestar av beskrivande uppgifter och detta
forvirvat sdrskiljningsformdga endast som
en f6ljd av det bruk som har gjorts av det.
Aven varumirkets renommé ir av betydelse
— ju bittre det dr, desto troligare framstér
det att den ifrigavarande varans eller
tjanstens rykte forsimras genom bruket av

26 — Se dom i m3l C-63/97 (ovan fotnot 4), punkt 40,

en uppgift som inte endast fungerar som
upplysning om produktens egenskaper. 2’

68. Dirmed kommer jag nu till den andra
faktorn, nidmligen tredje mans anvindning
av uppgifter, vilken stir i centrum f6r den
andra fragan. Det rider inget tvivel om att
en medveten dupering av allmidnheten
genom bruk av ett tecken, som pd grund
av sin likhet med ett varumirke ir vilsele-
dande, sisom uppgift om en produktegen-
skap inte #dr forenlig med god affirssed.
Som kommissionen med rdtta har pipekat
dr nidmligen allminhetens uppfattning av
ett teckens anviindning av stor betydelse.

69. Diarmed blir det samtidigt tydligt att
det finns ett ndra samband mellan bruket av
uppgifter och syftet med dessa, nimligen i
den mén det sitt som uppgifterna anvinds
pa antyder varfor de har anvénts. S& dven i
malet vid den nationella domstolen. Miss-
tanken om att anvdndningen av uppgiften
om killan har skett for att knyta den
ifrigavarande mineralvattenprodukten till
ett bestimt foretag — och inte enbart for att
ange det anvdnda mineralvattnets geogra-
fiska ursprung — uppkommer hir bland
annat pa grund av sdvil markeringen som
den 6vriga utformningen av den ifrdgasatta
beteckningen. Sittet pa vilket uppgiften om
vattnets geografiska ursprung anvinds
vicker dirmed uppenbart misstanken att

27 — Se EG-domstolens praxis rorande artikel 7.2 i varumiirkes-
dircktivet, sirskilt dom i mdl C-63/97 (ovan fotnot 4),
punkt 51 och foljande punkter.
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denna anvindning inte bara ir av beskri-
vande karaktir, utan att det geografiska
ursprunget dven anvinds *varumairkesmais-
sigt”, sisom den hinskjutande domstolen
formulerar det.

70. P4 grund av detta nidra samband
mellan sittet pd vilket uppgifterna anvinds
och dndamilet med anvindningen skall
sdrskilt sidttet pa vilket uppgifter anvinds
beaktas inom ramen f6r bedémningen av
samtliga omstidndigheter i det enskilda
fallet, i synnerhet di detta ligger nira en
anvindning med samma syfte som kinne-
tecken har och ndr man avstitt frin att
registrera ett varumirke i den aktuella
medlemsstaten.

71. Vad betridffar mineralvattenprodukter
kan fortydligas att blotta bruket av namnet
pa killan i varje fall inte kan leda till nigon
slutsats om dndamélet med denna uppgift. I
artiklarna 7 och 8 i radets direktiv 80/777/
EEG?® foreskrivs att ett mineralvattens
geografiska ursprung — antingen killan
eller den si kallade platsen dir killan
utnyttjas — skall anges pd ett otvetydigt

28 — Direktiv ay den 15 juli 1980 om tillnirmning av medlems-
staternas lagstiftning om utvinning och saluférande av
naturliga mineralvatten (EGT L 229, s. 1; svensk special-
utgdva, omrdde 13, volym 10, s. 226).
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sitt, det vill siga med tydlig skrift.?’ Btt
skil for detta dr sikert mineralvattnets
betydelse for konsumentens hilsa. Av just
den anledningen dr det ndmligen ocksd
forbjudet att forindra det vatten som
utvunnits ur en viss killa och pa annat dn
naturlig vdg skapa niringsfysiologiska
effekter hos vattnet eller 6ka dessa effekter.
Konsumenten férknippar varans eller tjans-
tens ursprung med en forestillning om vissa
egenskaper hos produkten och en garanti
for en viss kvalitet. Framfor allt hos
mineralvatten ir det sd, att det fir sina
specifika egenskaper frin det omride som
det faktiskt kommer frin. Mineralvattnets
ekonomiska virde bestir sdledes till en
overvigande del i detta specifika forhal-
lande mellan referensen till ett visst
ursprung och konsumentens forvintan pd
en viss kvalitet.

72. Av detta framgdr att sittet pd vilket en
sddan uppgift som anges i artikel 6.1 b
anvinds skall beaktas inom ramen for den
avvigning avseende rekvisitet god affirs-
sed” som foreskrivs i artikel 6.1 sista
meningen. Till detta h6r exempelvis graden
av likhet mellan uppgiften och det registre-
rade varumirket, hur starkt uppgiften har
markerats, dven i den man denna har
markerats starkare dn vad som foljer av
en eventuell gemenskapsrittslig skyldighet,
och huruvida allminheten uppfattar den
brukade uppgiften som ett varumirke,

29 — Dessutom kan en siddan beteckning dven utgdra en
skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad geografisk
beteckning enligt ridets forordning (EEG) nr 2081/92 av
den 14 juli 1992 om skydd for geografiska och ursprung-
sbeteckningar for jordbruksprodukter och livsmedel (EGT
L %2% s. 1; svensk specialutgdva, omride 3, volym 43,
S. .
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V — Forslag till avgorande

73. Mot bakgrund av ovanstdende foreslir jag att domstolen skall besvara
tolkningsfrdgorna enligt féljande:

1) Det ér i princip inte avgérande for frdgan huruvida artikel 6.1 b i
direktiv 89/104/EEG ir tillimplig huruvida tredje man anvint de dir angivna
uppgifterna som varumirke eller inte.

2) Inom ramen for den avvigning avseende rekvisitet ”god affirssed” som
foreskrivs i artikel 6.1 sista meningen i direktiv 89/104/EEG skall sittet pa
vilket en sddan uppgift anvinds beaktas. Till detta hor exempelvis

— graden av likhet mellan uppgiften och det registrerade varumairket,

— hur starkt uppgiften har markerats, dven i den mén denna har markerats
starkare 4n vad som foljer av en eventuell gemenskapsrittslig skyldighet,
och

— huruvida allmidnheten uppfattar den brukade uppgiften som ett varu-
mirke.
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