ARSENAL FOOTBALL CLUB

DOMSTOLENS DOM
den 12 november 2002 *

I mal C-206/01,

angdende en begiran enligt artikel 234 EG, frdn High Court of Justice
(England & Wales), Chancery Division (Forenade kungariket), att domstolen
skall meddela ett férhandsavgérande i det vid den nationella domstolen
anhingiga mélet mellan

Arsenal Football Club plc

och

Matthew Reed,

angdende tolkningen av artikel 5.1 a i rddets f6rsta direktiv 89/104/EEG av den
21 december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumairkeslagar
(EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgdva, omrade 13, volym 17, s. 178),

* Rittegingssprak: engelska.
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DOM AV DEN 12.11,2002 — MAL C-206/01

meddelar

DOMSTOLEN

sammansatt av ordféranden G.C. Rodriguez Iglesias, avdelningsordférandena
J.-P. Puissochet, M. Wathelet och C.W.A. Timmermans (referent) samt domarna
C. Gulmann, D.A.O. Edward, P. Jann, V. Skouris, F. Macken, N. Colneric och

S. von Bahr,

generaladvokat: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
justitiesekreterare: byrddirektoren L. Hewlett,

med beaktande av de skriftliga yttranden som har inkommit frin:

— Arsenal Football Club plc, genom S. Thorley, QC, och T. Mltcheson
barrister, befullmiktigade av Lawrence Jones, solicitors,

— M. Reed, genom A. Roughton, barrister, befullmiktigad av Stunt & Son,
sohc1tors,

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom N.B. Rasmussen, i egen-
skap av ombud,

— Eftas overvakningsmyndighet, genom P. Dyrberg, i egenskap av ombud,

med hinsyn till forhandlingsrapporten,
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efter att muntliga yttranden har avgivits vid férhandlingen den 14 maj 2002 av:
Arsenal Football Club plc, féretridd av S. Thorley och T. Mitcheson, M. Reed,
foretridd av A. Roughton och S. Malynicz, barrister, och kommissionen,
foretridd av N.B. Rasmussen och M. Shotter, i egenskap av ombud,

och efter att den 13 juni 2002 ha hért generaladvokatens forslag till avgorande,

féljande

Dom

High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, har, genom beslut
av den 4 maj 2001 som inkom till domstolens kansli den 18 maj samma 4&r, i
enlighet med artikel 234 EG stillt tvd frigor om tolkningen av artikel 5.1 a i
radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen
av medlemsstaternas varumirkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1, svensk special-
utgava, omrade 13, volym 17, s. 178) (nedan kallat direktivet).

Dessa fragor har uppkommit i en tvist mellan Arsenal Football Club plc (nedan
kallad Arsenal FC eller klubben) och Matthew Reed angdende dennes forsiljning
och utbjudande till férsiljning av halsdukar som forsetts med ordet Arsenal med
stora bokstdver. Arsenal FC har registrerat detta tecken som varumirke f6r bland
annat sddana produkter.
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Tillimpliga bestimmelser

Gemenskapslagstifiningen

I forsta skilet i direktivet anges att de nationella lagstiftningarna avseende
varumdrken innehéller olikheter som kan komma att hindra den fria rérligheten
for varor och det fria utbytet av tjinster, samt snedvrida konkurrensforhil-
landena p4 den gemensamma marknaden. Enligt ndmnda skil 4r det med tanke
pa den inre marknadens upprittande och funktion dirfér nédvindigt med en
tillndrmning av medlemsstaternas lagstiftningar. I tredje skilet i direktivet anges
att det inte 4r n6dvindigt att nu genomfora ett fullstindigt nirmande av nationell
lagstiftning om varumirken.

Enligt tionde skilet i direktivet giller foljande:

”Det skydd som f6ljer av det registrerade varumirket, vars funktion framfor allt
dr att garantera att varumirket anger ursprunget, dr absolut ndr det rider
identitet mellan mirket och tecknet och [mellan] varorna eller tjinsterna...”

I artikel 5.1 i direktivet féreskrivs féljande:

“Det registrerade varumirket ger innehavaren en ensamritt. Innehavaren har ritt
att forhindra tredje man, som inte har hans tillstind, att i niringsverksamhet
anvinda

a) tecken som ir identiska med varumirket med avseende pi de varor och
tjdnster som 4r identiska med dem fér vilka varumirket ir registrerat,
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b) tecken som pad grund av sin identitet eller likhet med varumirket och
identiteten eller likheten hos de varor och tjinster som ticks av varumérket
och tecknet kan leda till férvixling hos allmanheten, inbegripet risken for
association mellan tecknet och varumirket.”

I artikel 5.3 a och 5.3 b i direktivet foreskrivs f6ljande:

"Bl.a. kan féljande forbjudas enligt punkterna 1 och 2:

a) Att anbringa tecknet pa varor eller deras forpackning.

b) Att utbjuda varor till férsiljning, marknadsféra dem eller lagra dem f6r dessa
dndamadl...”

Enligt artikel 5.5 i direktivet géller f6ljande:

»Punkterna 1—4 skall inte beréra en medlemsstats bestimmelser om skydd mot
anvindning av ett tecken for annat Aindamal 4n att sdrskilja varor eller tjdnster,
om anvindning av tecknet ifriga utan skilig anledning drar otillborlig fordel av
eller 4r till forfang for varumirkets sirskiljningsférméga eller renommé.”
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Artikel 6.1 i direktivet dr avfattad pa foljande sitt:

”Varumirket ger inte innehavaren ritt att férhindra tredje man att i nirings-
verksamhet anvinda

a) sitt eget namn eller adress,

b) uppgifter om varornas eller tjénsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda
andamal, virde, geografiska ursprung, tidpunkten for framstillandet eller
andra egenskaper,

c) varumirket om det dr nodvindigt for att ange en varas eller tjinsts avsedda
dndamal, sirskilt som tillbehor eller reservdel, forutsatt att tredje man
handlar i enlighet med god affirssed.”

Den nationella lagstiftningen

I Forenade kungariket regleras varumirkesritten i Trade Marks Act 1994 (1994
ars varumirkeslag), som ersatte Trade Marks Act 1938 (1938 4rs varumirkeslag)
i syfte att genomféra direktivet.
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10 Artikel 10.1 i Trade Marks Act 1994 har foljande lydelse:

"Den som i niringsverksamhet anvinder ett tecken som 4dr identiskt med ett
varumirke med avseende pd varor eller tjdnster som 4r identiska med dem f6r
vilka varumirket har registrerats, gor sig skyldig till varumérkesintrang.”

11 I artikel 10.2 b i Trade Marks Act 1994 foreskrivs féljande:

»Den som i niringsverksamhet anvinder ett tecken, som pd grund av

b) dess likhet med varumirket och dess anvindning med avseende pa varor eller
tjanster som ir identiska eller liknar dem f{6r vilka varumirket har
registrerats

kan leda till forvixling hos allminheten, inbegripet en risk fér association med
varumirket, gor sig skyldig till varumérkesintrang.”
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Malet vid den nationella domstolen och tolkningsfragorna

Arsenal FC ir en vilkind fotbollsklubb vars lag spelar i hogsta divisionen i den
engelska ligan. Klubben, som dven kallas the Gunners, ir sedan linge férknippad
med tvd emblem i form av en vapenskold (the crest device) och en kanon (the
cannon device).

Ar 1989 fick Arsenal FC bland annat orden Arsenal och Arsenal Gunners samt
emblemen i form av kanonen och vapenskélden registrerade som varumirken for
en varukategori som omfattade konfektionsartiklar, sportklider och skor.
Arsenal FC utformar och tillhandahéller sina egna produkter, men klubben liter
ocks tillverka produkter som sedan tillhandah&lls av klubbens nit av godkinda
aterforsiljare.

P4 grund av det mycket stora ekonomiska uppsving och de stora intikter som
Arsenal FC fatt uppleva under de senaste dren tack vare den affirsverksamhet och
marknadsféring som klubben bedriver genom foérsiljning under nimnda
varumidrken av souvenirer och supporterartiklar, sékte klubben dstadkomma
att de officiella” produkterna — det vill siga produkter som tillverkats fér
Arsenal FC eller med tillstind av Arsenal FC — klart skulle kunna identifieras.
Klubben forsokte dven Overtyga sina supportrar att inte képa ndgra andra
produkter dn dessa. Klubben viickte dessutom talan i sivil tvistemal som i
brottmal mot férsiljare av icke officiella produkter.

Matthew Reed siljer sedan 1970 souvenirer och supporterartiklar., Nistan
samtliga dessa produkter bir tecken med beteckningen Arsenal FC och de
tillhandahalls i ett flertal forsiljningsstdnd utanfér omradet fér Arsenal FC:s
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stadion. Matthew Reed fick inte tillstdnd fran bolaget KT Sports, som har fatt i
uppdrag av Arsenal FC att silja klubbens produkter till aterforsiljare runt
nimnda stadion, att silja annat dn mycket sma mangder officiella produkter. Ar
1991 och 4r 1995 beslagtog Arsenal FC icke officiella produkter som Matthew
Reed innehade.

Enligt den nationella domstolen har det i malet vid denna inte ifrigasatts att
Matthew Reed i ett av sina férsiljningsstind har sélt och till forsiljning utbjudit
halsdukar med tecken som &terger Arsenal FC med stora bokstéver, eller att det i
forevarande fall 4r friga om icke officiella produkter.

Enligt den nationella domstolen var nimnda férsiljningsbod dven férsedd med en
stor skylt med f6ljande text:

*Qrdet eller logotyperna pa de féremdl som siljs anvinds endast som utsmyck-
ning av féremdlen och innebir eller visar inte nidgon som helst tillhorighet till eller
nigot samband med tillverkarna eller distributérerna av ndgra andra foremal.
Endast produkter som har etiketter med intygan om att de &r officiella
Arsenalprodukter utgor sddana officiella Arsenalprodukter.”

Den nationella domstolen har hirutéver anfort att Matthew Reed, ndr han i
undantagsfall kunnat f4 tag pa officiella produkter, gjorde tydlig dtskillnad infor
sina kunder mellan officiella och icke officiella produkter, bland annat genom att
fista etiketter med beteckningen officiell pa forstnimnda produkter. De officiella
produkterna sdldes dessutom till hogre priser.
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Arsenal FC ansdg att Matthew Reed vid sin férsiljning av de ifrigavarande icke
officiella halsdukarna dels &drog sig utomobligatoriskt ansvar pi grund av
“passing off” — vilket enligt den nationella domstolen avses nir tredje mans
beteende vilseleder pd ett sddant sitt att ett stort antal personer tror eller forleds
att tro att de féremal som siljs av denne tredje man utgér sékandens foremal, att
de siljs med tillstdnd frin sokanden eller att de har affirsmissig anknytning till
sokanden — dels att han gjorde sig skyldig till varumérkesintrang, och klubben
vickte didrfér talan mot denna forsdljare vid High Court of Justice
(England & Wales), Chancery Division.

Med hinsyn till omstindigheterna i milet vid den nationella domstolen ogillade
denna Arsenal FC:s talan om utomobligatoriskt ansvar (fér ”passing off”). Talan
ogillades i huvudsak pa grund av att klubben inte hade lyckats bevisa att det
forelag en verklig forvixling hos den berérda allminheten, och nidrmare bestimt
pa grund av att klubben inte hade lyckats bevisa att allminheten trodde att
samtliga de icke officiella produkter som Matthew Reed silde hirrérde frin
Arsenal FC, eller sdldes med tillstdnd frdn denna klubb. Den hinskjutande
domstolen anférde i detta avseende bland annat att den bedémde att de tecken
som var forsedda med beteckningen Arsenal FC och som applicerats ps féremal
som Matthew Reed sélde inte inneholl ndgra uppgifter om féremalens ursprung.

Den hinskjutande domstolen underkinde Arsenal FC:s argumentation till stod
for dess invindning om varumirkesintring enligt artikel 10.1 och 10.2 b i Trade
Marks Act 1994. Enligt argumentationen hade de personer som var malet for
Matthew Reeds anvindning av tecken som registrerats som varumirken
uppfattat anvindningen som en indikation pd produkternas ursprung (badge of
origin), varfor tecknen anvindes ”i egenskap av varumirken” (trademark use).

Enligt denna domstol uppfattade allminheten de tecken som Matthew Reed
forsdg produkterna med som bevis p4 stod, lojalitet eller tillhorighet (*badge of
support, loyalty or affiliation”).
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Den hinskjutande domstolen ansig med hinsyn till dessa omstindigheter att
Arsenal FC:s talan om varumirkesintring endast kunde bifallas om skyddet som
varumirkesinnehavaren dtnjuter enligt artikel 10 i Trade Marks Act 1994, och
det direktiv som inférlivats genom denna lag, forbjod tredje man att anvdnda
varumirket pd nidgot annat sitt in som varumirke. Detta skulle krdva en mycket
vid tolkning av dessa forfattningstexter.

Den hiinskjutande domstolen anser i detta avseende att pastdendet att tredje man
endast fir anvinda varumirket i dess egenskap av sidant inte dr hillbart. En
motsatt stindpunkt med innebérden att det endast 4r anvdndningen av ett
varumirke i dess egenskap av sidant som regleras, skulle emellertid stéta pd
svarigheter i anslutning till avfattningen i direktivet och i Trade Marks Act 1994,
i vilka intring definieras som anvindandet av ett “tecken” och inte som
anvindandet av ett ”varumérke”.

Den hinskjutande domstolen har anfért att det bland annat 4r med hinsyn till
denna avfattning som Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
(Forenade kungariket) i domen i maélet Philips Electronics Ltd/Remington
Consumer Products ([1999] RPC 809) fann att om ett tecken som registrerats
som varumirke anvindes pa annat sitt 4n i dess egenskap av varumirke, kunde
detta utgora ett varumirkesintrdng. High Court har dock papekat att réttsldget i
denna friga fortfarande &r oklart.

Den hinskjutande domstolen har vidare avfiardat Matthew Reeds argument som
bygger pa att Arsenal FC:s varumairken ér ogiltiga.
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27 Mot bakgrund av dessa omstindigheter har High Court of Justice (England &
Wales beslutat att vilandeférklara mélet och stilla féljande tolkningsfrigor till
domstolen:

”1. Om ett varumirke har registrerats med giltig verkan, och

a) en tredje man i niringsverksamhet anvinder ett tecken som ar identiskt med
detta varumirke med avseende pd varor som ir identiska med de varor for
vilka varumirket har registrerats, och

b) denna tredje man inte kan 4dberopa ndgon invindning i enlighet med
bestimmelserna i artikel 6.1 i direktiv 89/104/EEG... som avser begrins-
ningar av varumirkets effekter,

kan denne tredje man invinda mot varumirkesintranget genom att hivda att
den ifrigasatta anvindningen av tecknet inte innebir ett angivande av det
kommersiella ursprunget (det vill siga att det i niringsverksamheten
foreligger ett samband mellan varorna och innehavaren av varumirket)?

2. Om svaret dr jakande, utgor det ett tillrickligt samband att den ifrdgavarande
anvindningen av tecknet skulle kunna uppfattas som ett tecken pa stéd for
varumirkesinnehavaren eller p4 lojalitet eller tillhérighet med denne?”
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Tolkningsfragorna

Bada tolkningsfrigorna skall bedémas i ett sammanhang.

Yitranden som inkommit till domstolen

Arsenal FC har gjort gillande att artikel 5.1 a i direktivet medger att innehavaren
av varumirket forbjuder anvindning av ett tecken som &r identiskt med
varumirket och att artikeln p4 intet sdtt innebir att utovandet av denna ritt att
forhindra anvindning villkoras av att tecknet anvinds i egenskap av varumirke.
Skyddet som bestimmelsen ger omfattar alltsa tredje mans anvindning av tecknet
dven om denna anvindning inte bekriiftar forekomsten av ett samband mellan
produkten och innehavaren av varumirket. Denna tolkning stods av artikel 6.1 i
direktivet eftersom de sirskilda begransningarna av utovandet av rdttigheter som
foljer av varumirket och som féreskrivs i denna artikel visar att en sddan
anviandning i princip faller inom tillimpningsomrddet for artikel 5.1 a i
direktivet, och att den 4r tilliten endast i de fall som féreskrivs i den uttdmmande
upprikningen i artikel 6.1 i direktivet.

Arsenal FC har i andra hand gjort gillande att Matthew Reeds bruk av det tecken
som 4r identiskt med Arsenalmirket i forevarande fall under alla f6rhallanden
maste betecknas som anvindning av varumirket i dess egenskap av varumirke,
eftersom anvindningen ger en indikation pd produkternas ursprung. Det saknar
dirvid betydelse att det 4r varumirkesinnehavaren som déirigenom utpekas.
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Matthew Reed har hidvdat att den affirsverksamhet som ir i friga i milet vid den
nationella domstolen inte omfattas av artikel 5.1 i direktivet eftersom Arsenal FC
inte visat att tecknet har anvints i egenskap av varumirke, det vill siga for att
ange produkternas ursprung, pd det sitt som krivs enligt direktivet, nirmare
bestimt enligt artikel 5 i detta direktiv. Om allminheten inte uppfattade tecknet
som en ursprungsangivelse, kan anvindningen inte utgdra en anvindning av
tecknet i egenskap av varumirke. Nir det giller artikel 6 i direktivet innehaller
denna bestimmelse inte ndgon indikation pi att den diri férekommande
upprikningen av verksamheter som inte utgér intring skulle vara uttémmande.

Kommissionen har gjort gillande att de rittigheter som varumirkesinnehavaren
atnjuter enligt artikel 5.1 i direktivet inte dr beroende av att tredje man underlter
att anvinda tecknet i egenskap av varumirke, och inte heller beroende av att
tredje man underldter att anvinda det for att ange ursprung, men didremot
upplyser allménheten pd annat sitt om att produkterna inte hirstammar frin
varumirkesinnehavaren, och att anvindningen av tecknet inte ens har godkints
av denne innehavare. Enligt kommissionen dr nimligen det specifika syftet med
varumdrket att sikerstilla att endast varumirkesinnehavaren kan ge produkten
dess ursprungsidentitet genom att applicera varumirket pa produkten. Kommis-
sionen har dessutom hdvdat att det av tionde skilet i direktivet framgir att
skyddet som foreskrivs i artikel 5.1 a i direktivet r absolut.

Kommissionen har under forhandlingen tillagt att begreppet anvindning av
varumirke 1 dess egenskap av varumirke, i den man det tillmits betydelse,
snarare avser anvindning for att sirskilja produkter dn att ange deras ursprung.
Enligt kommissionen ticker begreppet dven tredje mans anvindning som
paverkar varumdrkesinnehavarens intressen sdsom produkternas renommé.
Under alla forhallanden utesluter inte allminhetens uppfattning av ordet Arsenal,
vilket 4r identiskt med ett ordmirke, som ett bevis pa stod for, lojalitet eller
tillh6righet med varumirkesinnehavaren, att de berérda produkterna pa grund
hdrav dven uppfattas som hirrérande frin varumirkesinnehavaren. En sidan
uppfattning skulle tvirtom bekrifta varumirkets sirskiljningsformaga och 6ka
risken for att produkterna uppfattas som hirrérande frin varumirkesinnehava-
ren. Aven om anvindningen av varumirket i egenskap av varumirke vore ett
relevant kriterium, méste nimnda innehavare féljaktligen ha ritt att forbjuda den
affirsverksamhet som ir i friga i milet vid den nationella domstolen.
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Eftas 6vervakningsmyndighet har hivdat att varumirkesinnehavaren kan abe-
ropa artikel 5.1 i direktivet endast om tredje man anvinder tecknet for att, i
enlighet med varumirkets frimsta och traditionella uppgift, sdrskilja varor eller
tjanster, det vill séiga anviinda varumirket som ett varumérke. Om detta villkor
inte uppfylls kan endast de bestimmelser i nationell ritt som avses i artikel 5.5 i
direktivet beropas av innehavaren.

Villkoret att varumirket skall anvindas som varumérke i den mening som avses i
artikel 5.1 i direktivet, och som skall forstds som ett villkor for att ett tecken som
dr identiskt med varumirket skall f& anvindas for att sdrskilja varor eller tjinster,
4r ett gemenskapsrittsligt begrepp som skall ges en vid innebord innefattande
bland annat anvindning som ett bevis pa stod for, lojalitet eller tillhorighet med
varumirkesinnehavaren.

Enligt Eftas 6vervakningsmyndighet kan en risk fér forvixling hos en vidare krets
av konsumenter inte uteslutas med avseende p& den omstindigheten att de tredje
mén som har fist varumirket pd produkter anger att dessa inte hérror frin
varumirkesinnehavaren. Om innehavaren inte hade ritt att invinda mot tredje
min som agerar pi detta sidtt skulle tecknet kunna anvindas allmint, vilket
ytterst skulle kunna frinta varumirket dess sirskiljningsforméga och ddrmed
dventyra dess frimsta och traditionella uppgift.

Domstolens svar

Det skall inledningsvis erinras om att artikel 5 i direktivet faststiiller de
“rdttigheter som #r knutna till ett varumirke” och att artikel 6 i direktivet
innehaller bestimmelser om begrinsningar av ett varumirkes rittsverkan”.
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Enligt artikel 5.1 forsta meningen i direktivet ger det registrerade varumirket
innehavaren en ensamritt. Enligt artikel 5.1 a ges innehavaren av denna
ensamritt behorighet att forhindra tredje man, som inte har hans tillstind, att i
niringsverksamhet anvinda tecken som ir identiska med varumirket med
avseende pd varor och tjinster som dr identiska med dem fér vilka varumairket
har registrerats. I artikel 5.3 i direktivet finns en icke uttdmmande upprikning av
de typer av anvindning som innehavaren kan férhindra enligt punkt 1 i denna
artikel. Andra bestimmelser i direktivet, sisom artikel 6, innehiller vissa
begransningar av varumdrkets rittsverkningar.

Nar det géller situationen som ir i friga i malet vid den nationella domstolen
skall det papekas att ordet Arsenal, i enlighet med vad som sirskilt framgar av
punkt 19 och av bilaga 5 till beslutet om hinskjutande, forekommer med stora
bokstiver p4 de halsdukar som Matthew Reed siljer. Ordet 4tféljs av andra
betydligt mindre synliga uttryck, bland annat the Gunners, vilka samtliga
anknyter till varumirkesinnehavaren Arsenal FC. Dessa halsdukar &r bland annat
avsedda for Arsenal FC:s supportrar, vilka framfér allt bar halsdukarna under de
matcher nir klubbens lag spelar.

Under dessa f6rutsdttningar sker anviindningen av ett tecken som 4r identiskt
med varumirket i ndringsverksambhet, eftersom anvindningen inte sker privat
utan i samband med en affirsverksamhet som syftar till att ge ekonomisk vinst.
Detta har ocksd papekats av den nationella domstolen. Det ir dessutom friga om
det fall som avses i artikel 5.1 a i direktivet, nimligen tecken som 4r identiska
med varumirket som anvinds med avseende pi de varor och tjdnster som ir
identiska med dem for vilka varumairket har registrerats.

Det skall i detta avseende sirskilt konstateras att anvindningen som 4r i fraga i
milet vid den nationella domstolen sker ”med avseende pd varor” pa det sitt som
avses i artikel 5.1 a i direktivet, eftersom anviindningen avser anbringande av ett
tecken som &r identiskt med varumirket pd produkterna, liksom forsiljning,
marknadsféring eller lagring av produkter fér dessa dndamal i den mening som
avses i artikel 5.3 a och b i direktivet.
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For att besvara tolkningsfrigorna skall det avgoras om artikel 5.1 a i direktivet
ger varumirkesinnehavaren ritt att forhindra tredje man att 6ver huvud taget i
niringsverksamhet anvinda tecken som #r identiska med varumirket med
avseende pid de varor som ir identiska med dem for vilka varumirket har
registrerats, eller om denna rdtt att foérhindra anvindning fOrutsdtter att
innehavaren har ett sdrskilt intresse i egenskap av varumirkesinnehavare i den
mén som tredje mans anviindning av tecknet i friga torde eller torde kunna
paverka nigon av varumirkets funktioner, detta for att innehavaren skall kunna
utdva sin ritt att forhindra anvidndning.

Det skall i detta avseende for det forsta erinras om att artikel 5.1 i direktivet
innebir en fullstindig harmonisering och att den sledes definierar den ensamritt
som tillkommer varumirkesinnehavarna inom gemenskapen (se, for ett liknande
resonemang, dom av den 20 november 2001 i de forenade maélen
C-414/99—C-416/99, Zino Davidoff och Levi Strauss, REG 2001, s. I-8691,
punkt 39 och dir angiven rittspraxis).

I nionde skiilet i direktivet anges att detta avser att sikerstélla ”samma rittsliga
skydd i alla medlemsstaterna” fo6r varumdirkesinnehavaren. Detta dndamal
betecknas som “av avgérande betydelse”.

For att undvika att skyddet for varumirkesinnehavaren varierar frdn en
medlemsstat till en annan ankommer det siledes p& domstolen att ge artikel 5.1
i direktivet en enhetlig tolkning, vilket i synnerhet giller begreppet anvinda, som
forekommer i artikeln och som ir foremdl for tolkningsfrdgorna i férevarande
mal (se, for ett liknande resonemang, domen i de ovannimnda foérenade méilen
Zino Davidoff och Levi Strauss, punkterna 42 och 43).

For det andra skall det papekas att syftet med direktivet, sdsom framgér av fOrsta
skilet i direktivet, r att olikheter mellan medlemsstaternas varumairkeslagstift-
ningar, som kan komma att hindra den fria rorligheten f6r varor och det fria
utbytet av tjinster samt snedvrida konkurrensforhdllandena pa den gemensamma
marknaden, skall avskaffas.
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Varumirkesritten utgér nimligen ett visentligt inslag i det system med sund
konkurrens som fordraget syftar till att inféra och uppratthalla. I ett sidant
system mdste foretagen vara i stind att locka till sig kunder genom kvaliteten pa
sina varor eller tjdnster, nigot som bara ir mdjligt om det finns sirskilda
kannetecken som gor att dessa varor eller tjdnster kan identifieras (se bland annat
dom av den 17 oktober 1990 i mal C-10/89, Hag GF, REG 1990, s. I-3711,
punkt 13, svensk specialutgdva, volym 10, s. 521, och dom av den 4 oktober
2001 i mal C-517/99, Merz & Krell, REG 2001, s. 1-6959, punkt 21).

Ur detta perspektiv dr varumirkets grundliggande funktion att for konsumenten
eller slutanvindaren av en vara eller tjinst som ticks av varumirket garantera
dess ursprung, s att denne utan risk fér férvixling kan sirskilja denna vara eller
tjdnst fran andra med ett annat ursprung. For att varumirket skall kunna fylla
denna funktion och vara ett visentligt inslag i det system med sund konkurrens
som fordraget syftar till att inféra och uppritthilla maste det nimligen utgora en
garanti for att alla produkter eller tjinster som bidr det har framstillts eller
tillhandahallits under kontroll av ett enda féretag som ansvarar for deras kvalitet
(se bland annat dom av den 23 maj 1978 i mal 102/77, Hoffmann-La Roche,
REG 1978, s. 1139, punkt 7, svensk specialutgdva, volym 4, s. 107, och av den
18 juni 2002 i mal C-299/99, Philips, REG 2002, s. I-5475, punkt 30).

Gemenskapslagstiftaren har bekriftat denna grundliggande funktion hos varu-
mirket genom att i artikel 2 i direktivet foreskriva att tecken som kan 4terges
grafiskt kan utgora ett varumirke endast under forutsittning att de kan sarskilja
ett foretags varor eller tjinster frdn andra foretags varor eller tjdnster (se bland
annat domen i det ovannimnda malet Merz & Krell, punkt 23).

For att denna ursprungsgaranti, som ir varumirkets grundliggande funktion,
skall kunna sikerstillas maste varumirkesinnehavaren skyddas mot konkurren-
ter som vill missbruka varumirkets stillning och anseende genom att silja varor
som otillborligen har forsetts med varumirket (se bland annat domen i det
ovanndmnda malet Hoffmann-La Roche, punkt 7, och dom av den 11 november
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1997 i mil C-349/95, Loendersloot, REG 1997, s. [-6227, punkt 22). I detta
avseende betonas i tionde skilet i direktivet att skyddet som foljer av varumérket
dr absolut ndr det ridder identitet mellan varumirket och tecknet och de
ifrigavarande varorna eller tjinsterna och dem for vilka varumirket har
registrerats. I nimnda skil anges att skyddets funktion framfoér allt dr att -
garantera att varumirket anger ursprunget.

Av dessa 6verviganden framgdr att den ensamritt som stadgas i artikel 5.1 a i
direktivet infordes for att ge varumirkesinnehavaren méjlighet att skydda sina
sirskilda intressen i egenskap av varumirkesinnehavare, det vill siga att
sdkerstilla att varumirket kan fylla sin funktion. Utdvandet av denna rdtt maste
foljaktligen reserveras for de fall dé tredje mans anvidndande av tecknet skadar
eller kan skada varumirkets funktion och i synnerhet dess grundliggande
funktion att ge konsumenterna garantier om produktens ursprung.

Den ensamriitt som innehavaren av ett registrerat varumdirke atnjuter enligt
artikel 5.1 a i direktivet 4r ndmligen endast berittigad inom ramen f6r denna
bestimmelses tillimpningsomréade.

Det skall i detta avseende erinras om att det i artikel 5.5 i direktivet foreskrivs att
artikel 5.1—5.4 inte skall inverka pd en medlemsstats bestimmelser om skydd
mot anvindning av ett tecken for annat dndamal dn att sirskilja varor eller
tjdnster,

Varumirkesinnehavaren kan nimligen inte férhindra anvindningen av ett
tecken, som ir identiskt med varumirket, med avseende pd produkter som &r
identiska med de produkter som varumirkesregistreringen avser, om denna
anvindning inte skadar hans intressen i egenskap av varumirkesinnehavare med
hinsyn till varumirkets funktion. Viss anvindning i helt beskrivande syfte
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omfattas alltsd inte av tillimpningsomradet for artikel 5.1 i direktivet, dd denna
anvindning inte innebidr intrdng i de rittigheter som denna bestimmelse ir
avsedd att skydda, och den omfattas alltsd inte av anvindningsbegreppet i den
mening som avses i nimnda bestimmelse (se i friga om anvindning i helt
beskrivande syfte vad giller den marknadsférda produktens egenskaper, dom av
den 14 maj 2002 i mal C-2/00, Hélterhoff, REG 2002, s. [-4187, punkt 16).

Det skall i detta avseende omedelbart konstateras att situationen i malet vid den
nationella domstolen i grunden skiljer sig frdn den situation som gav upphov till
domen i det ovannimnda mélet Holterhoff. I férevarande fall har anvindningen
av tecknet ndmligen skett vid férsiljning till konsumenter och uppenbarligen inte
enbart i beskrivande syfte.

Med beaktande av att ordet Arsenal har anbringats pd de produkter som ir i
fridga i malet vid den nationella domstolen och med hinsyn till de 6vriga
underordnade benidmningar som forekommer pd produkterna (se punkt 39 i
denna dom), kan anvindningen av detta tecken ge intryck av att det faktiskt finns
ett materiellt samband i niringsverksamhet mellan de berérda produkterna och
varumirkesinnehavaren.

Denna slutsats kan inte ifrigasittas av det faktum att Matthew Reed i sin
forsdljningsbod pa skyltar angivit att de produkter som ir i friga i malet vid den
nationella domstolen inte 4r Arsenal FC:s officiella produkter (se punkt 17 i
denna dom). Aven om det kunde antas att tredje man till sitt férsvar skulle kunna
dberopa en sddan skyltning under ett forfarande avseende varumirkesintring,
skall det i férevarande fall nimligen konstateras att det i malet vid den nationella
domstolen inte kan uteslutas att vissa konsumenter tolkar tecknet som ett bevis
pé att produkterna hirror frdn Arsenal FC. Detta giller bland annat om
produkterna forebringas konsumenterna efter det att de sdlts av Matthew Reed
och limnat férsiljningsboden dir skylten dr uppsatt.

For Gvrigt skall det konstateras att det i mélet vid den nationella domstolen inte
heller &r sdkert att alla produkter som utpekas av varumirket har framstllts eller
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tillhandahéllits under kontroll av ett enda foretag som ansvarar for deras kvalitet,
vilket krivs enligt den rittspraxis frin domstolen som har angivits i punkt 48 i
denna dom.

De produkter som #r i friga i mélet vid den nationella domstolen tillhandahélls
nimligen utom den kontroll som Arsenal FC utdvar i egenskap av varumarkes-
innehavare, eftersom det ir faststillt att dessa produkter inte hirrér frdn Arsenal
FC eller dess godkinda aterforsiljare.

Under dessa omstindigheter kan anvindningen av ett tecken som ér identiskt
med det varumirke som ir i friga i milet vid den nationella domstolen dventyra
ursprungsgarantin som dr varumirkets grundlidggande funktion, vilket framgar
av den rittspraxis frin domstolen som 4tergivits i punkt 48 i denna dom. Det &r
foljaktligen friga om en anvindning som varumirkesinnehavaren med stod av
artikel 5.1 i direktivet kan motsitta sig.

Eftersom det i malet vid den nationella domstolen har konstaterats att tredje
mans anvindning av det berérda tecknet kan inverka pd produktens ursprungs-
garanti, och att varumirkesinnehavaren mdste kunna motsdtta sig denna
anvindning, kan denna slutsats inte ifrigasittas med stdd av det faktum att
ndmnda varumirke inom ramen for denna anvindning uppfattas som ett bevis pa
stod for, lojalitet eller tillhérighet med varumérkesinnehavaren.

Mot bakgrund av vad som anférts ovan skall den nationella domstolens fragor
besvaras sa att i en situation, som inte omfattas av artikel 6.1 i direktivet, dir
tredje man i niringsverksamhet anvinder ett tecken som 4r identiskt med ett med
giltig verkan registrerat varumirke med avseende p produkter som ér identiska
med de produkter som varumérkesregistreringen avser, kan varumirkesinneha-
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varen i ett fall som det som &r i friga i malet vid den nationella domstolen
motsitta sig denna anvindning med stéd av artikel 5.1 a i direktivet. Denna
slutsats kan inte ifrigasittas av det faktum att nimnda tecken vid denna
anvindning uppfattas som ett bevis pa stdd for, lojalitet eller tillhorighet med
varumérkesinnehavaren.

Rittegangskostnader

De kostnader som har férorsakats kommissionen och Eftas 6vervaknings-
myndighet, vilka har inkommit med yttranden till domstolen, 4r inte ersitt-
ningsgilla. Eftersom forfarandet i forhillande till parterna i malet vid den
nationella domstolen utgor ett led i beredningen av samma mal, ankommer det pd
den nationella domstolen att besluta om rattegangskostnaderna

P4 dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

— angdende de frdgor som genom beslut av den 4 maj 2001 har stillts av High
Court of Justice (England & Wales), Chancery Division — féljande dom:

I en situation, som inte omfattas av artikel 6.1 i radets forsta direktiv
89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas
varumirkeslagar, dér tredje man i niringsverksamhet anvinder ett tecken som ir
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identiskt med ett med giltig verkan registrerat varumirke f6r produkter som ir
identiska med de produkter som varumirkesregistreringen avser, kan varumir-
kesinnehavaren i ett fall som det som &r i friga i mélet vid den nationella
domstolen motsitta sig denna anvdndning med st6d av artikel 5.1 a i nimnda
direktiv. Denna slutsats kan inte ifrdgasittas av det faktum att ndmnda tecken vid
denna anvindning uppfattas som ett bevis pa stod for, lojalitet eller tillhérighet
med varumirkesinnehavaren.

Rodriguez Iglesias Puissochet
Wathelet Timmermans Gulmann Edward
Jann Skouris Macken
Colneric von Bahr

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 12 november 2002.

R. Grass G.C. Rodriguez Iglesias

Justitiesekreterare Ordférande
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