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FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT

SHARPSTON
foredraget den 18 januari 2007 '

1. Enligt artikel 5.1 a i varumirkesdirek-
tivet> har innehavaren av ett registrerat
varumiérke ritt att forhindra tredje man,
som inte har hans tillstdnd, att i nirings-
verksamhet anvinda kinnetecken som é&r
identiska med varumairket med avseende pa
de varor och tjanster som ér identiska med
dem for vilka varumirket dr registrerat.

2. Cour d’appel de Nancy, Frankrike, 6nskar
fa klarhet i huruvida denna rétt kan utévas av
en ndringsidkare som har registrerat ett
namn som ordmirke for vissa varor, mot
en annan ndringsidkare som, utan innehava-
rens tillstind, har antagit samma namn som
firma och skylt inom ramen fér en eko-
nomisk verksamhet genom vilken samma typ
av varor salufors.

3. Beroende pa svaret pa den fragan kan en
eller bida av de tva foljande fragorna upp-
komma, dven om den hinskjutande dom-
stolen inte uttryckligen har tagit upp dem.

1 — Originalsprik: engelska.

2 — Rédets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988
om tillndgrmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar
(EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgdva, omrade 13, volym
17, 5. 178) (nedan kallat direktivet).
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4. Den forsta, for det fall situationen inte
omfattas av artikel 5.1, 4r huruvida en
nationell lagstiftning enligt vilken varumaér-
kesinnehavaren har ratt att forhindra en
sddan anvindning kan omfattas av artikel
5.5 i direktivet enligt vilken medlemsstater
har ritt att anta bestimmelser om skydd mot
anvindning av ett kinnetecken for annat
dndamal dn att sidrskilja varor eller tjanster,
om anvindning av kidnnetecknet i fraga utan
skilig anledning drar otillborlig fordel av
eller dr till forfang for varumdrkets sirskilj-
ningsférmaga eller renommé. Om inte, kan
en sidan nationell lagstiftning grundas pa
nigon annan bestdmmelse i direktivet?

5. Den andra fragan ar huruvida stéllnings-
tagandet paverkas av den omstéindigheten att
ett varumirke, enligt artikel 6.1 a i direktivet,
inte ger innehavaren ritt att férhindra tredje
man att i ndringsverksamhet anvinda sitt
eget namn eller adress, forutsatt att tredje
man handlar i enlighet med god affirssed.
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Gemenskapsriittsliga bestimmelser

6. Artikel 5 i direktivet har rubriken “Rittig-
heter som ar knutna till ett varumarke”. I den
foreskrivs foljande:

”1. Det registrerade varumérket ger inneha-
varen en ensamritt. Innehavaren har ritt att
forhindra tredje man, som inte har hans
tillstdnd, att i ndringsverksamhet anvinda

a) tecken som idr identiska med varumdr-
ket med avseende pa de varor och
tjanster som dr identiska med dem for
vilka varumirket ar registrerat,

b) tecken som pa grund av sin identitet
eller likhet med varumirket och iden-
titeten eller likheten hos de varor och
tjanster som ticks av varumirket och
tecknet kan leda till forvixling hos
allménheten, inbegripet risken fér asso-
ciation mellan tecknet och varumirket.

2. En medlemsstat kan ocksi besluta att
innehavaren skall ha ritt att férhindra tredje
man, som inte har hans tillstind, fran att i

néringsverksamhet anvinda ett tecken som
dr identiskt med eller liknar varumérket med
avseende pd varor och tjinster av annan art
an de for vilka varumirket 4r registrerat, om
detta ér kidnt i den medlemsstaten och om
anvindningen av tecknet utan skilig anled-
ning drar otillbérlig fordel av eller dr till
forfang for varumarkets sirskiljningsférméiga
eller renommaé.

3. Bland annat kan féljande férbjudas
enligt punkterna 1 och 2:

a) Att anbringa tecknet pa varor eller deras
férpackning.

b) Att utbjuda varor till forsdljning, mark-
nadsfora dem eller lagra dem f6r dessa
dndamal eller utbjuda eller tillhanda-
halla tjdnster under tecknet.

c) Att importera eller exportera varor
under tecknet.

d) Att anvinda tecknet pé affirshandlingar
och i reklam.
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4. Om en medlemsstats bestimmelser inte
gor det mojligt att forbjuda anvind-
ningen av ett tecken enligt vad som
namns i punkterna 1 b eller 2 fére
ikrafttrddandet av detta direktivs tving-
ande bestimmelser, kan den fortsatta
anvindningen av tecknet inte forhindras
med stéd av de rittigheter som 4dr
knutna till varumérket.

5. Punkterna 1-4 skall inte berdra en
medlemsstats bestimmelser om skydd mot
anvindning av ett tecken for annat 4ndamal
dan att sdrskilja varor eller tjanster, om
anvdndning av tecknet ifrdga utan skilig
anledning drar otillborlig fordel av eller ér till
forfang for varumirkets sdrskiljningsformaga
eller renommé.”

7. Artikel 6 har rubriken "Begriansningar av
ett varumirkes rittsverkan”. 1 artikel 6.1
féreskrivs foljande:

"Varumairket ger inte innehavaren ritt att
férhindra tredje man att i niringsverksamhet
anvinda

a) sitt eget namn eller adress,
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b) uppgifter om varornas eller tjansternas
art, kvalitet, kvantitet, avsedda dndamal,
virde, geografiska ursprung, tidpunkten
for framstillandet eller andra egenska-
per,

¢) varumirket om det dr nédvindigt for att
ange en varas eller tjansts avsedda
andamal, sirskilt som tillbehor eller
reservdel, forutsatt att tredje man
handlar i enlighet med god affarssed.”

Nationella bestammelser

8. Av artikel L. 713-2 a i den franska lagen
om immateriella rittigheter foljer att "det &r
férbjudet att, utan innehavarens tillstind,
dterge, anvinda eller anbringa ett varumdrke,
dven med tilligg av sddana ord som ’till-
vigagangssitt, form, system, imitation, slag,
metod’, eller att anvinda ett dtergivet
varumirke, for varor eller tjanster som dr
identiska med dem for vilka varumirket &r
registrerat”.
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9. 1 artikel L. 713-3 i samma lag foreskrivs
foljande:

"Savida inte innehavaren har limnat sitt
samtycke ér foljande hanteringar forbjudna,
om det kan uppkomma en risk for forvixling
hos allménheten:

a) dtergivning, anvindning eller anbringande
av ett varumirke samt anvindning av ett
atergivet varumirke, med avseende pa varor
eller tjanster som liknar dem som avses med
registreringen,

b) imitation av ett varumirke och anvind-
ning av ett imiterat varumirke med avseende
pa varor eller tjanster som &r identiska med
eller som liknar dem som avses med
registreringen.”

10. Enligt artikel L. 713-6 a forhindrar en
registrering av ett varumérke inte anvénd-
ning av samma kénnetecken eller ett lik-
nande kinnetecken som “firma, nirings-
kdnnetecken eller skylt, nir sidan anvind-
ning antingen féregdr registreringen eller
gors av en annan person som anvénder sitt
eget efternamn i god tro”. Det féreskrivs
emellertid att "ndr en sddan anvindning
krianker innehavarens rattigheter kan han
begira att den skall begrinsas eller forbju-
das”.

11. Enligt artikel L. 716-1, utgor en over-
tridelse av de férbud som bland annat
foreskrivs i artiklarna L. 713-2 och L. 713-3
ett intrdng i innehavarens varumérkesritt,
for vilket 6vertradaren ar civilrittsligt ansva-

rig.

Bakgrund, forfarande och tolkningsfragan

12. Malet vid den nationella domstolen
avser en tvist mellan tvd franska bolag,
Céline SA och Céline Sarl. De faktiska
omstindigheterna ér enligt vad som framgér
av beslutet om hinskjutande féljande.

13. Bolaget Céline SA bildades och registre-
rades i Paris &r 1928° med tillverkning och
saluféring av klader och accessoarer som
huvudsaklig verksamhet. Ar 1948 registre-
rade bolaget det franska ordmairket Céline
sarskilt for klader och fotbeklidnader. Regi-
streringen av detta varumaérke har sedan dess
fortlépande fornyats.

3 — I bolagets egen reklam anges att det bildades (av Céline
Viapiana) &r 1945. Denna eventuella skillnad saknar emellertid
relevans i mélet. 1 bada fallen infoll registreringen av
ordmirket "Céline” ar 1948 fore den forsta registreringen
och anvindningen av Céline som néringskinnetecken i Nancy
ar 1950.

I-7047



FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT SHARPSTON — MAL C-17/06

14. Bolaget Céline Sarl bildades och regi-
strerades i Nancy ar 1992 for saluforing av
kldder och accessoarer i lokaler i Nancy
under namnet Céline. Bolaget hade drivit
néringsverksamhet i samma lokaler under
samma namn sedan ar 1950, nér det skrevs
in i det lokala bolagsregistret. *

15. Ar 2003 fick Céline SA kinnedom om
existensen av Céline Sarl och likheten mellan
deras typer av verksamhet.® Céline SA
stimde Céline Sarl foér varumirkesintring
och illojal konkurrens genom otilliten
anvdndning av dess namn och néringskén-
netecken. Céline SA grundade sin talan
enbart pad anvindningen av namnet Céline
for bolaget Céline Sarl och dess verksamhet.
Det har inte hivdats att namnet har anbring-
ats pa nagra varor.

16. Talan vann bifall i forsta instans. Céline
Sarl forpliktades att dndra sin firma och sin
skylt och att betala skadestind till Céline SA
for bade varumirkesintrang och illojal kon-
kurrens.

4 — Det framgér att butiken Oppnades ar 1950 av Adrien
Grynfogel, som namngav den efter sin dotter Céline, och att
det rér sig om ett familjeforetag.

5 — Datumet har bestritts i malet vid den nationella domstolen av
Céline Sarl, som har gjort gillande att Céline SA hade
kannedom om existensen av dess verksamhet redan ér 1974.
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17. Céline Sarl 6verklagade den domen till
den hinskjutande domstolen, vilken har
papekat att domstolen i sin dom i malet
Robelco ® slog fast att det, nir ett kinne-
tecken inte anvinds for att sérskilja varor
eller tjanster, 4r medlemsstaternas rattsord-
ningar som ér relevanta vid faststéllelsen av
omfattningen och innehallet i det skydd som
ges varumarkesinnehavare som pastar att de
har lidit skada till foljd av att kinnetecknet
har anvints som niringskdnnetecken eller
firma. Fragan i det médlet var huruvida det
skydd som medlemsstater kan ge enligt
artikel 5.5 i direktivet endast far avse skydd
mot anvindning av kinnetecken som ér
identiska med varumdrket eller dven fir avse
skydd mot anvindning av kidnnetecken som
liknar varumirket. Det foreligger saledes en
viss tveksamhet betriffande huruvida artikel
5.1 a kan tillimpas pid omstidndigheterna i
férevarande mal. Enligt fransk réttspraxis
uppkommer intring genom att de kinne-
tecknande bestandsdelarna i ett enligt varu-
market skyddat kiannetecken éterges, oavsett
pé vilket sitt de har anvénts.

18. Cour d’appel har foljaktligen stillt f6l-
jande fraga till domstolen:

"Skall artikel 5.1 i direktiv (EG) nr 89/104
tolkas pa sa sitt att den omstindigheten att
tredje man utan tillstind anvénder ett
registrerat ordmirke som firma, nérings-
kannetecken eller skylt for naringsverksam-
het som avser saluforing av identiska varor

6 — Domstolens dom av den 21 november 2002 i mél C-23/01,
Robelco (REG 2002, s. 1-10913), punkt 34.
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skall anses utgéra anvindning av varumérket
i nédringsverksamhet, som innehavaren har
ritt att forhindra med stod av sin ensam-
ract?”

19. Céline SA, den franska och den ita-
lienska regeringen, Férenade kungarikets
regering samt kommissionen har inkommit
med béde skriftliga och muntliga yttranden.

Bedémning

Inledande anmdrkningar

20. Den hinskjutna fradgan rér i huvudsak
huruvida antagandet av en firma eller ett
niringskinnetecken’ utgér anvindning i
den mening som avses i artikel 5.1 i direk-
tivet. Denna formulering foranleder tva
anmirkningar.

7 — Den franska regeringens stillforetradare bekriftade vid
forhandlingen att det inte fanns nagon i malet juridiskt
relevant atskillnad mellan ett naringskdnnetecken (nom
commercial), vilket identifierar en naringsidkare, och en skylt
(enseigne), vilken identifierar lokaler for néringsverksamhet.
Nedan forenar jag dessa begrepp under ordet niringskdnne-
tecken.

21. For det forsta kan det vara nodvindigt
att, for vissa dndamal, gora en atskillnad
mellan det formella antagandet av ett sddant
namn och det sitt pa vilket det anvinds efter
antagandet.

22. Vidare kan situationen i malet vid den
nationella domstolen endast omfattas av
artikel 5.1 a och inte 5.1 b, eftersom det i
beslutet om hinskjutande uttryckligen anges
att kiannetecknet och varumirket, samt de
berorda varorna, ar identiska och inte endast
liknar varandra. Foljaktligen uppkommer
inte frigan om risk foér forviaxling mellan
kiannetecknet och varumirket i detta fall.
Fragan skiljer sig under alla omstindigheter
fran fragan huruvida forhallandet mellan
kiannetecknet och varorna ar saddant att det
utgor anvindning i den mening som avses i
endera punkt a eller punkt b.

Artikel 5.1 a

23. Lydelsen av artikel 5 i direktivet ger
uttryck fér en hog grad av variation — med
tillagg for variationen mellan olika sprak-
versioner — vilket emellertid inte fir délja
den tydliga atskillnad som gors mellan tva
typer av anviandning av ett kidnnetecken.
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24. A ena sidan avses, i punkterna 1 och 2
(och i punkterna 3 och 4 i vilka det hinvisas
till dessa), anvindning med avseende pa
varor och tjanster. A andra sidan avses, i
punkt 5, anvindning for andra éndamal dn
att sarskilja varor eller tjinster.

25. Av denna skillnad framgar tydligt, vilket
bekriftats i rittspraxis, ® att anvindning i den
mening som avses i punkterna 1-4 &ar
anvdndning i syfte att sdrskilja varor och
tjanster.

26. Domstolen har fortydligat detta begrepp
ytterligare inom ramen for artikel 5.1 a
genom att huvudsakligen ange att ensamrit-
ten enligt denna bestimmelse syftar till att ge
varumirkesinnehavaren maéijlighet att skydda
de sarskilda intressen han har i egenskap av
innehavare, det vill sdga att sdkerstilla att
varumirket kan fylla sin funktion, i synner-
het den grundldggande funktionen att garan-
tera varans ursprung for konsumenterna.
Utovandet av denna ritt maste foljaktligen
reserveras for de fall da anvidndandet av
kédnnetecknet skadar eller kan skada denna
funktion. En varumérkesinnehavare kan inte
férhindra anvindningen av ett kidnnetecken
om denna anvindning inte kan skada hans
intressen i egenskap av varumérkesinneha-
vare med hénsyn till varumiérkets funktion.

8 — Se domstolens dom av den 23 februari 1999 i mal C-63/97,
BMW (REG 1999, s. 1-905), punkt 38.
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Ensamritten kan endast anses motiverad
inom dessa ramar.”’

27. Vidare pdaverkas varumirkesinnehava-
rens intressen pa detta sitt sdrskilt nar
anvindningen av kdnnetecknet ger intryck
av att det finns ett materiellt samband i
néringsverksamhet mellan varumérkesinne-
havaren och de varor som tredje man bjuder
ut till forsiljning. Det maste hirvid faststillas
om de avsedda konsumenterna kan tolka
kinnetecknet, sasom tredje man anvinder
detta, sa att det anger eller syftar till att ange
det foretag som varorna hérror fran. *°

28. Dessa faktorer for oss en god bit pa vig
mot svaret pi fragan sdsom den hinskju-
tande domstolen har formulerat den — dven
om det skall erinras om att det ror sig om en
bedémning av de faktiska omstdndigheterna
och att denna madste goras av den domstol
som har behorighet att faststilla de faktiska
omstidndigheterna i varje enskilt fall.

29. Om en varumirkesinnehavare, under
saddana omstéindigheter som i mélet vid den
nationella domstolen, skall anses ha ritt att
forhindra den anvindning som péstas utgbra
intrang med stod av artikel 5.1 a i direktivet,
dr det nodvindigt att faststilla att anvind-
ningen av kinnetecknet &r av sadan art att

9 — Se domstolens dom av den 12 november 2002 i mé&l C-206/01,
Arsenal Football Club (REG 2002, s. 1-10273) (nedan kallat
Arsenal), punkterna 51-54, och av den 16 november 2004 i
mél C-245/02, Anheuser-Busch (REG 2004, s. 1-10989),
punkt 59.

10 — Se domen i malet Arsenal (ovan fotnot 9), punkterna 56 och

57, och domen i mélet Anheuser-Busch (ovan fotnot 9),
punkt 60.
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den sdrskiljer de berdrda varorna och att den
paverkar innehavarens intressen genom att
den hindrar férmégan hos innehavarens
varumirke att fylla den grundlaggande funk-
tionen att garantera hans egna varors
ursprung for konsumenterna. Detta dr sir-
skilt fallet om anvéindningen i friga ger
intryck av att det finns ett materiellt sam-
band i néringsverksamhet mellan varumir-
kesinnehavaren och varor av annat ursprung.
Det skall i detta avseende faststillas huruvida
de avsedda konsumenterna kan antas tolka
kdnnetecknet s, att det anger eller syftar till
att ange varornas ursprung.

30. Domstolen har i fast réttspraxis, inom
ramen for artikel 5.1 b i direktivet, slagit fast
att det skall goras en helhetsbedomning av
samtliga relevanta faktorer i det enskilda
fallet vid prévningen av huruvida det hos
allminheten foreligger en forvixlingsrisk. '* 1
tionde skilet i ingressen anges vidare att
risken for forviaxling méste bedémas mot
bakgrund av flera faktorer, sarskilt i hur hog
grad varumirket dr kiant pd marknaden, den
association som det anvinda eller registre-
rade kdnnetecknet framkallar, graden av
likhet mellan varumérket och kdnnetecknet
samt mellan de ifrdgavarande varorna eller
tjdnsterna.

31. Aven om bedémningen av risken for
férvaxling enligt artikel 5.1 b, sdsom jag har
pépekat, skiljer sig fran den bedémning som

11 — Se exempelvis domstolens dom av den 11 november 1997 i
mal C-251/95, SABEL (REG 1997, s. [-6191), punkt 22, av
den 22 juni 1999 i méil C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer
(REG 1999, s. 1-3819), punkt 18, av den 22 juni 2000 i
mal C-425/98, Marca Mode (REG 2000, s. I-4861), punkt 40,
och av den 6 oktober 2005 i mél C-120/04, Medion
(REG 2005, s. I-8551), punkt 27.

jag har angett i punkt 29, avseende artikel 5.1
a, stir det klart att samma globala resone-
mang ér lika nodvindigt i bada fallen.
Generaladvokaten Ruiz-Jarabo angav i sitt
forslag till avgorande i malet Arsenal > en
lista 6ver de faktorer som skall beaktas inom
ramen for artikel 5.1 a, vilken pdminner om
den i tionde skilet, ndmligen varornas eller
tjansternas karaktir, slutanvindarens situa-
tion, marknadens struktur och varumairke-
sinnehavarens stéllning. Domstolen saknar
behérighet att prova dessa faktorer, eftersom
detta dr en beddmning av de faktiska
omstindigheterna, vilken omfattas av den
nationella domstolens exklusiva behérighet.

32. Jag vill tilligga — och hir instimmer jag
med den italienska regeringens yttrande — att
bedémningen méste vara objektiv och inte
beroende av intentionerna hos den som
anvinder kinnetecknet.

33. Det ankommer visserligen pa den beho-
riga nationella domstolen att goéra den
nodviandiga bedomningen av de faktiska
omstindigheterna mot bakgrund av dom-
stolens réttspraxis, men jag kan genom nagra
vidare anmérkningar ge den hénskjutande
domstolen ytterligare vigledning.

12 — Ovan fotnot 9, punkt 53 i forslaget.
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34. Det forefoll vid férhandlingen ostridigt
att den sortens anvindning som avsags i
maélet vid den nationella domstolen — niam-
ligen antagande och anvindning av en firma
och/eller ett niringskdnnetecken — kunde
utgéra anvindning i den mening som avses i
artikel 5.1 i direktivet, men att den inte
noédvindigtvis och automatiskt utgér sadan
anvindning i samtliga fall. Jag instimmer.

35. I synnerhet giller att en firma inte
noédvindigtvis behover anvindas “med avse-
ende pd” varor eller tjinster som bolaget
tillhandahaller ”i néringsverksamhet”.
Anvindningen av firman kan vara begrénsad
till mer formella omstindigheter, och bolaget
kan utéva sin niringsverksamhet under ett
eller flera andra namn. Och dven nir firman
anvinds i nagot samband med varor och
tjinster i néringsverksamhet, dr denna
anvindning inte nédvindigtvis siddan att
den sirskiljer varorna och tjénsterna, anger
deras ursprung eller ger intryck av att det
finns ett materiellt samband i nédringsverk-
samhet med innehavaren av ett identiskt
eller liknande varumirke. Forenade kunga-
riket gav vid forhandlingen exemplet med en
faktura, med bolagets firma, for férséljningen
av varor som identifieras med ett annat
fabrikat eller varumirke. A fortiori maste
sjdlva antagandet (registreringen) av en firma
fore anvindning — vilket dr foremalet for den
hinskjutande domstolens friga enligt dess
lydelse — normalt sett falla utanfér tillamp-
ningsomrédet f6r artikel 5.1 i direktivet.
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36. Det forefaller diaremot foga troligt att
antagandet av en firma inte atféljs av
anviandning i ndringsverksamhet. Det sitt
som det anvinds pd behover emellertid,
beroende pa omstindigheterna, inte nédvin-
digtvis vara sddant att det sirskiljer varorna
och tjdnsterna, anger deras ursprung eller ger
intryck av att det finns ett materiellt sam-
band i niringsverksamhet med innehavaren
av ett identiskt eller liknande varumérke.

37. Jag vill i detta hinseende pipeka att
existensen av en icke uttommande lista, i
artikel 5.3, 6ver typer av handlande som kan
forbjudas enligt artikel 5.1 och 5.2 inte
innebédr att varje sddant handlande alltid
kommer att omfattas av mdjligheten till
férbud. Det kommer alltid att vara nodvén-
digt att sikerstilla att det specifika handlan-
det uppfyller de bedémningskriterier som jag
har angett ovan i punkt 29.

38. Svaret pa den nationella domstolens
fraga, sdsom den har stillts, skall séledes
vara att sjélva antagandet av en firma eller ett
nédringskdnnetecken normalt sett inte utgdr
anvéindning i den mening som avses i artikel
5.1 i direktivet. Senare anvindning av ett
sddant namn i niringsverksamhet skall
provas av behorig domstol mot bakgrund
av omstindigheterna i varje enskilt fall, mot
bakgrund av de kriterier som anges i punkt 29
ovan, i syfte att avgora huruvida den utgor
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sddan anvdndning med avseende pa varor
eller tjdnster som avses i den bestimmelsen.

39. Utover detta svar, bor emellertid ett antal
ytterligare anmérkningar goras for att hjilpa
den nationella domstolen att avgora maélet
vid den. Foérenade kungariket har begirt
vidare vigledning pd vissa punkter som
diskuterades vid forhandlingen, och den
omstindigheten att malet har hinskjutits till
stora kammaren kan i sig visa att det ar
lampligt att gora en vidare analys.

Ovriga réittsliga grunder for skydd

40. 1 den utstrickning som det enligt den
franska lagstiftningen, sdsom den har tolkats
av domstolarna, kan tillatas att en varumir-
kesinnehavare forbjuder anvindning av en
firma eller ett néringskdnnetecken under
omstindigheter som inte innebidr att den &r
sarskiljande for varor eller tjinster, anger
deras ursprung, skapar intryck av att det
finns ett materiellt samband i nédringsverk-
samhet med varumirkesinnehavaren eller
annars inverkar negativt pa hans intressen,
med hinsyn till varumirkets funktion, kan
den inte grundas pa artikel 5.1 i direktivet.

41. Den kan emellertid grundas pa artikel
5.5, enligt vilken medlemsstater kan fére-
skriva skydd mot anvindning av ett kdnne-
tecken “for annat dndamal dn att sérskilja
varor eller tjinster” vilket domstolen
bekraftade i sin dom i mélet Robelco, till
vilken Cour d’appel har hinvisat. '* Om s4 4r
fallet skall det erinras om att artikel 5.5
endast kan &beropas med framging om
anvindning av kinnetecknet i fraga utan
skilig anledning drar otillborlig fordel av
eller ar till forfang for varumdrkets sirskilj-
ningsférmiga eller renommé. Det ror sig
aterigen om en bedémning av de faktiska
omstindigheterna, som skall goras av den
behdriga nationella domstolen.

42. Dessutom specificeras i sjitte skilet i
ingressen till direktivet att det inte utesluter
att varumirken omfattas av andra rittsliga
bestimmelser som finns i medlemsstaterna,
till exempel bestimmelser om illojal kon-
kurrens, skadestandsansvar eller konsument-
skydd. Det star klart att nationell lagstiftning
pa omradet illojal konkurrens kan ge varu-
mirkesinnehavare rittigheter av det slag som
Céline SA har gjort ansprak pa i malet vid
den nationella domstolen. Lagstiftning om
bolagsregistrering kan ocksi begrinsa vilka
typer av namn som kan registreras genom att
utesluta bland annat dem som ér identiska
med eller liknar ett existerande varumairke.

13 — Se ovan punkt 17.
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43. Det skall emellertid beaktas att bland de
bestimmelser som Céline SA har aberopat,
ar tolkningsfrigan begrinsad till att gilla
varumairkesrittsliga bestimmelser pa ett
omrade som har harmoniserats helt genom
artikel 5.1 i direktivet.'* Med hinsyn till
denna harmonisering kan sidana bestim-
melser endast vara forenliga med gemen-
skapsritten om de Overensstimmer med
artikel 5.1.

Artikel 6.1 a

44. I den mén den ritt som Céline SA har
gjort géllande féljer av varumirkesritten och
bolagets stillning som varuméirkesinneha-
vare, dr det inte mojligt att bortse fran
begransningen i artikel 6.1 a i direktivet,
enligt vilken varumirket inte ger innehava-
ren ritt att foérhindra tredje man att i
néringsverksamhet anvdnda sitt eget namn
eller sin egen adress, forutsatt att tredje man
handlar i enlighet med god afféirssed.

45. Vad Céline SA onskar forhindra é&r
Céline Sarls anvindning av det senares firma
och néringskidnnetecken. Jag instimmer med
Forenade kungarikets regering att sidana
bestandsdelar som Sarl, vilka endast anger en

14 — Se exempelvis domen i méilet Arsenal (ovan fotnot 9),
punkterna 43-45.

I- 7054

sdrskild sorts juridisk person, inte bor
beaktas. Domstolen har vidare slagit fast att
artikel 6.1 a inte dr begrinsad till att gilla
fysiska personers namn.

46. Jag instimmer emellertid inte med
yttrandet, som den italienska regeringen
gjorde vid férhandlingen, om att artikel 6.1
a inte tilliter andra att anvénda sina namn i
nédringsverksamhet f6r att sarskilja varor eller
tjdnster om namnet och det registrerade
varumirket eller de respektive varorna eller
tjidnsterna i fraga ar identiska eller liknar
varandra — med andra ord, under de
omstdndigheter som anges i artikel 5.1 a
och b.

47. Daremot maste, eftersom varumirkesin-
nehavarens ritt att forbjuda handlande i
huvudsak anges i dessa senare bestimmelser,
begrinsningen i artikel 6.1 a avse den
dédrigenom angivna rittigheten. I annat fall
skulle begransningen som mest avse de
fakultativa rittigheter som foreskrivs i artikel
52 och 5.5. Bestimmelsernas ordalydelse
och struktur visar emellertid att begrins-
ningen i artikel 6.1 a skall tillimpas pa hela
artikel 5. Och domstolen har, i sin dom i

15 — Se domen i malet Anheuser-Busch (ovan fotnot 9), punkterna
77-80. Eftersom direktivet inte omfattar ndgon begrénsning
av vilken typ av namn som kan anvéndas, kan inte nationell
lag tolkas sa att den innebér nigon s&dan begransning.
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malet Anheuser-Busch, '® slagit fast att det
undantag som foreskrivs i artikel 6.1 a i
princip kan &beropas av en person for att
denna i syfte att ange sitt naringskénne-
tecken skall kunna anvidnda kinnetecken
som ér identiska med ett varumirke eller
som liknar detta, dven om det ér friga om en
anvindning som omfattas av artikel 5.1 och
som varumirkesinnehavaren i princip skulle
kunna forbjuda med stéd av den ensamritt
han har i enlighet med denna bestimmelse.

48. Den avgorande fragan i malet vid den
nationella domstolen &dr emellertid huruvida
antagandet av namnet Céline for verksam-
heten i Nancy (som néringskidnnetecken, och
senare som firma) efter Céline SA:s registre-
ring av varumirket Céline, och den senare
anvdndningen av detta avseende varor (om
sddan anvindning kan faststillas), dr forenlig
med god affirssed. (Om namnet hade
antagits och anvints fore registreringen av
varumirket skulle villkoret om god affirssed
naturligtvis endast ha kunnat tillimpas pa
anvindning efter registreringen, och dess
tillimpning skulle ha paverkats av forskjut-
ningen i tiden.)

49. Det ror sig dnnu en gang om en
bedémning av de faktiska omstindigheterna,
som skall géras av den behériga nationella
domstolen. EG-domstolen har emellertid
tidigare gett viss vigledning angdende vad
som kan utgora god affirssed i den mening

16 — Ovan fotnot 9, punkt 81.

som avses i artikel 6.1 i direktivet, och i
synnerhet Foérenade kungariket har i fore-
varande mal begirt att domstolen skall ge ett
mer detaljerat klargérande. Om stora avdel-
ningen skulle besluta att tillmétesgéd denna
begiran kan foljande anmairkningar vara
relevanta.

50. Allmint innebir villkoret att varumarket
skall anvindas i enlighet med god affirssed
en lojalitetsplikt gentemot varumérkesinne-
havarens berittigade intressen.’” Det an-
kommer pa den nationella domstolen att
gora en helhetsbedomning av samtliga rele-
vanta omstindigheter, sdrskilt huruvida
anvindaren av namnet eller kdnnetecknet
kan anses bedriva illojal konkurrens i for-
hallande till varumirkesinnehavaren. **

51. Domstolen slog i sin dom i malet
Gillette ' fast att varumirket inte anvinds i
enlighet med god affirssed, bland annat om

— det anvinds pa ett sddant sitt att det
kan ge intryck av att det foreligger ett
affirsmissigt samband mellan tredje
man och varumirkesinnehavaren,

17 — Domen i malet BMW (ovan fotnot 8), punkt 61, domstolens
dom av den 7 januari 2004 i mal C-100/02, Gerolsteiner
Brunnen, REG 2004, s. I-691, punkt 24, och domen i malet
Anheuser-Busch (ovan fotnot 9), punkt 82.

18 — Domen i miélet Gerolsteiner Brunnen (ovan fotnot 17),
punkt 26, domen i malet Anheuser-Busch (ovan fotnot 9),
punkt 84.

19 — Domstolens dom av den 17 mars 2005 i mal C-228/03,
Gillette (REG 2005, s. [-2337).
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— anvindningen pdaverkar varumérkets
virde genom att man drar otillborlig
fordel av varumirkets sérskiljningsfor-
maéga eller renommé, eller

— man dirigenom misskrediterar eller
uttrycker sig nedsittande om detta
varumirke.

52. Det skall &terigen papekas att denna
vigledning gar langt nar det géller att vara till
hjilp for den nationella domstolen vid dess
bedémning av mélet vid den. Det namn som
Céline Sarl anvinder antogs eller anvindes
emellertid varken som néringskdnnetecken
eller firma forrin efter det att Céline SA hade
registrerat sitt varumérke Céline.

53. Det ir tydligt att frigan om kdnnedom é&r
avgorande i detta sammanhang.

54. En person kan normalt sett inte anses
handla i enlighet med god affirssed om han
antar ett namn fér anvindning i nirings-
verksamhet for dandamalet att sérskilja varor
och tjanster som han vet dr identiska med
eller liknar dem som avses med ett identiskt
eller liknande existerande varumirke.
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55. Enbart det forhallande att den som antar
namnet inte kinner till varumirkets existens
ricker inte heller for att antagandet och
anvindningen av namnet skall anses Gver-
ensstimma med god affirssed. God affirssed
vid valet av ett namn som skall anvindas i
ndringsverksamhet maste innebdra att per-
sonen handlar med rimlig aktsamhet genom
att sikerstilla att det valda namnet inte
kommer i konflikt med bland annat ett
existerande varumirke och siledes genom
att kontrollera huruvida ett siddant varu-
mirke existerar. En sokning i nationella och
gemenskapens varumdirkesregister ar nor-
malt sett inte heller sirskilt svar eller
betungande.

56. Om rimlig aktsamhet har iakttagits, och
man inte funnit nigot siddant varumirke,
forefaller det emellertid inte mojligt att med
framgang hivda att den person som har
antagit namnet i detta avseende har handlat i
strid mot god affirssed. Under dessa omstin-
digheter 4r det naturligtvis endast undan-
tagsvis som det faktiskt finns ett i forhallande
till namnet identiskt eller liknande varu-
mirke, vars innehavare oOnskar forhindra
anvindning av namnet. Om detta skulle vara
fallet dr varumirkesinnehavarens ritt enligt
min uppfattning emellertid begrinsad av
artikel 6.1 i direktivet, eftersom begrins-
ningen endast ar villkorad av den goda seden
i anvindarens agerande. *°

20 — En annan sadan situation, inom ramen for artikel 5.1 b, kan
vara ndr ett liknande eller identiskt varumirke har funnits
men den person som har antagit namnet i god tro har
misstagit sig vid beddmningen av graden av likhet mellan de
respektive berorda varorna eller tjinsterna.
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57. Diremot skulle, om ett liknande eller
identiskt varumirke stod att finna, den
utstrickning i vilken en varuméirkesinneha-
vare kunde forbjuda anvindning av namnet
bero pa anvindarens agerande dérefter. God
affirssed skulle i det fallet atminstone kunna
antas innebdra att den som onskar anta
namnet kontaktar varumirkesinnehavaren
och ber om dennes uppfattning. Om han
motsdtter sig anvidndningen av namnet pa
rimliga invindningsgrunder (och de omstin-
digheter som omfattas av artikel 5 forefaller
alla, per definition, kunna utgéra rimliga
invindningsgrunder), skall senare anvind-
ning av det namn som invindningen var
riktad mot anses strida mot god affirssed.

58. Forenade kungariket har gjort gillande
att samtycke frdn varumirkesinnehavaren
kan hindra honom fran att férbjuda anvind-
ning av namnet. Aven om ett sidant
personligt hinder for att vicka talan kan
forefalla logiskt, forefaller det inte omfattas
av systemet i artikel 6.1, vilket, som jag har
papekat, endast stiller som villkor att
anvindaren handlar i enlighet med god
affirssed. En saddan regel skulle dirfér behéva
underkastas det villkoret att den inte kunde
rattfairdiga handlande som ursprungligen
inte var férenligt med god affirssed, utan
nagon fordndring i sak i detta handlande eller
den avsikt som lag bakom det. Diremot
skulle en person som tar kontakt med
varumirkesinnehavaren (och som sikerstil-
ler att denne har mottagit delgivningen)
kunna anses handla i enlighet med god
affirssed om, nir en rimlig tid férflutit,

ingen invindning har gjorts mot hans
anvindning av ett liknande eller identiskt
namn. Under alla omstindigheter kan varu-
mirkesinnehavarens samtycke till anvind-
ning av ett liknande eller identiskt namn i
férhallande till hans varumirke, beroende pa
omstéindigheterna, ricka for att utgéra till-
staind i den mening som avses i artikel 5.1,
och séledes pa den vigen utesluta anvind-
ningen fran forbudets omfattning.

59. Slutligen skall jag ta upp en fraga som
inte ar relevant i mélet vid den nationella
domstolen, eftersom det dr begrinsat till
fransk lag och det franska territoriet. Direk-
tivets huvudsakliga d4ndamal, vilket anges i
det forsta skilet i ingressen, dr att ndrma
medlemsstaternas lagar till varandra i syfte
att eliminera "olikheter som kan komma att
hindra den fria rérligheten for varor och det
fria utbytet av tjinster samt snedvrida
konkurrensférhillandena pa den gemen-
samma marknaden”. Hur skulle skyldigheten
att jaktta god affarssed paverkas om Céline
Sarl var ett foretag i en annan medlemsstat
som tridde in pa den franska marknaden?

60. Enligt min uppfattning skall i stort sett
samma resonemang tillimpas. En ekonomisk
aktér maste i princip ha ritt att anvinda
samma personnamn, firma eller ndrings-
kdnnetecken i hela gemenskapen, och inte
hindras fran att géra det i en medlemsstat pa
grund av en senare registrering i den
medlemsstaten (eller i registret Sver gemen-
skapsvarumirken) av ett varumirke som ir
identiskt med eller liknar namnet i friga. For
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utvidgning av anviandningen av namnet till sékerstilla huruvida ett liknande eller iden-
en ny medlemsstat skall emellertid samma  tiskt varumirke redan har registrerats i den
krav pd god affirssed gilla genom att den medlemsstaten (eller som gemenskapsvaru-
person som avser att anvinda namnet skall mirke) innan namnet antas.

Forslag till avgérande

61. Foljaktligen anser jag att domstolen skall besvara den fraga som har stéllts av
Cour d’appel de Nancy pa foljande sitt:

Sjalva antagandet av en firma eller ett nidringskédnnetecken som liknar eller &r
identiskt med ett existerande varumérke utgér inte anvindning i den mening som
avses i artikel 5.1 i radets direktiv 89/104/EEG.

Senare anvdndning av ett sddant namn i naringsverksamhet skall prévas av behorig
domstol i syfte att avgora huruvida den utgér siddan anvindning med avseende pé
varor och tjanster som avses i den bestimmelsen, det vill siga huruvida den &r av
sadan art att den sérskiljer de berérda varorna eller tjansterna och att den paverkar
varumirkesinnehavarens intressen genom att den hindrar férméagan hos innehava-
rens varumirke att uppfylla den grundldggande funktionen att garantera hans egna
varors eller tjansters ursprung for konsumenterna. Detta dr sérskilt fallet om
anvandningen i fraga ger intryck av att det finns ett materiellt samband i
néringsverksamhet mellan varumérkesinnehavaren och varor eller tjanster av annat
ursprung. Det skall i detta avseende faststillas huruvida de avsedda konsumenterna
kan antas tolka anvindningen av kidnnetecknet s, att det anger eller syftar till att
ange varornas eller tjansternas ursprung.
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Varumirkesinnehavarens ritt att férbjuda sadan anvindning dr underkastad
begransningen i artikel 6.1 a i direktiv 89/104/EEG, vilken i sin tur &r villkorad av
att den som anvinder namnet iakttar god affirssed. Det &r i synnerhet si att
anvindningen inte sker i enlighet med god affirssed om den ger intryck av att det
foreligger ett affarsmissigt samband mellan tredje man och varumérkesinnehavaren,
om den paverkar varumérkets virde genom att dra otillborlig férdel av varumirkets
sédrskiljningsformaga eller renommé eller om man dérigenom misskrediterar eller
uttrycker sig nedsédttande om detta varumairke. God affarssed vid antagandet av ett
namn for anvindning i ndringsverksamhet innebér att den person som avser att anta
namnet skall iaktta rimlig aktsamhet, genom att kontakta innehavaren av varje
liknande eller identiskt varumirke som har registrerats med avseende pa varor eller
tjianster som liknar eller dr identiska med dem med avseende pé vilka namnet skall
anvindas och, inom en rimlig tidsperiod, uppfylla varje rimligt krav som stéllts av
denna innehavare.
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