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Begaran om forhandsavgorande
Datum for ingivande:
28 februari 2024
Domstol som begéar férhandsavgérande:
Cour de cassation (Frankrike)
Datum for beslutet att begara férhandsaygérande:

28 februari 2024

Klagande:
PMJC SAS
Motpart:
[WIIX]
(M] [X]

[X] Créative SAS

[utelamnas] [hé&navisningar, uppgifter om forfarandet]

Beslut aw,Cour de cassation, chambre commerciale, financiere et économique
(Hogsta domstolen, avdelningen for handelsrattsliga, finansiella och ekonomiska
mal), av den 28 februari 2024

Bolaget Pmjc, som dr ett forenklat aktiebolag med en aktiedgare, [utelamnas]
75011 Paris, har inkommit med Overklagande nr [uteldmnas] av den dom som
Cour d’appel de Paris (Appellationsdomstolen i Paris) (enhet 5, avdelning 1)
meddelade den 12 oktober 2022 i ett mal mellan detta bolag och foljande tre
parter:

1. [W] [X], [uteldmnas] 75017 Paris,
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2. [M] [X], [utel&amnas] 75007 Paris,

3. Bolaget [X] Creative, forenklat aktiebolag, [utelamnas] 75017 Paris [uteldmnas]
[rattslig foretradare],

motparter i malet om 6verklagande.

Klaganden har aberopat tre grunder till stod for sitt dverklagande.
[utelamnas] [uppgift om forfarandet]

[utelamnas] [uppgifter om forfarandet]

avdelningen for handelsrattsliga, finansiella och ekonomiska.mal vid Cour, de
cassation [uteldmnas] [sammansattning] har, efter dverlaggning™i. enlighet med
lag, meddelat forevarande beslut.

Bakgrund och forfarandet

Enligt den 6verklagade domen (Paris, den 12,0ktober 2022) har bolaget [W] [X],
som grundades ar1978 av [W]{X]" for watt saluféra modeklader och
modeaccessoarer, varit foremal forett konkursforfarande efter vilket bolaget Pmjc
lamnade ett anbud om att ta dver samtliga tillgangar i detta bolag, vilket godtogs
genom en dom av den 13 september2011;, som i sin tur foljdes av en
overlatelsehandling avseende de‘materiella ach immateriella tillgangarna daterad
den 3 februari 2012, vilken isynnerhethavsag de franska ordmirkena “[W] [X]”
nr 1640 795, som registrerats ‘av [W] [X], som ar 1999 hade overlatit det till
bolaget [W] [X].foch “PWJEX]™\nr/3 201 616, som registrerades ar 2002 av
bolaget [W] [%]:

Genom ettwavtalhomb tillhandahallande av tjanster som ingicks den 21 juli 2011
fortsatte W] [X] sttt samarbete med bolaget Pmjc till dess att avtalet I10pte ut, det
vill sdga,den31 december 2015.

Den 21junin2018yvackte bolaget Pmjc talan om intrang i varumarkena [W] [X]
och™"fW] [X] oeh, om illojal konkurrens och snyltning, och gjorde gallande att
[WA,.[XJngenem att via bolaget [X] Creative utdva professionell och konstnérlig
verksamhet,» dgnade sig at illojal konkurrens och gjorde intrang i Pmijc:s
varumarkesrattigheter. [W] [X] véckte genkaromal och yrkade att bolaget Pmjc:s
rattigheter till dessa varumarken skulle upphéavas pa grund av att de var
vilseledande, med anledning av den anvandning mellan slutet av ar 2017 till
borjan av ar 2019 som enligt [W] [X] var vilseledande.

Genom dom av den 12 oktober 2022 faststdllde Cour d’appel de Paris
(Appellationsdomstolen i Paris) att bolaget Pmjc forlorat sina réttigheter till
varumirkena ”[W] [X]” och ”[W] [X]” avseende olika varor och tjanster.
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[utelamnas] [skal till appellationsdomstolens dom som avser de franska
koprattsreglerna, som saknar relevans for tolkningsfragan]

Enligt samma dom utgdr unionsratten inte hinder for att ett varumarke som bestar
av en designers efternamnupphdvs nar den som har tagit over det varumérket
genom sitt handlande i praktiken far allménheten att tro att designern fortfarande
deltar i utformningen av varorna, eller skapar en tillrackligt allvarlig risk for att
varumarket ar missvisande pa detta sétt.

| domen konstateras att sa ar fallet i forevarande mal, eftersom Pmijc tva ganger
har domts for intrang i [W] [X]:s upphovsratt till dennes senare Verkyvilka inte
overfordes till bolaget Pmijc ar 2012 (Appellationsdomstoleny, i Paris den
7 september 2021, registreringsnr  19/13325; Appellationsdomstolen i “Raris,
10 december 2021, registreringsnr 20/04255). Dessa domar har vunnit, laga kraft.
Harav foljer enligt domen att varumarkena har blivit vilseledande pa.grundhav att
de anvants genom att anbringas pa varor forsedda medidekorationerisom utgor
intrang i verlatarens upphovsratt, eftersom de aviser originalverkysomoverlataren
har skapat med iakttagande av de ataganden $em gjorts gentemot det bolag till
vilka tillgangarna overlatits.

Bolaget Pmjc 6verklagade domen av den 12 okteber 2022.
Prévning av grunderna
Den forsta grunden

Redogorelse for grunden

[utelamnas] [den forsta“grunden, som avser de franska kopréattsreglerna, som
saknar relévans fértolkningsfragan]

Codr de cassations (Hogsta domstolen) beddmning

[Utelamnas]
[utelémnas]
[utelamnas]
[uteldamnas]

[utelamnas] [skal som avser de franska kopréttsreglerna, som saknar relevans for
tolkningsfragan]

| domen anges att [W] [X] till stod for sitt yrkande om upphévande pa grund av
vilseledande har gjort géllande att bolaget Pmjc, sedan deras samarbete enligt
avtalet om tillhandahallande av tjanster av den 21 juli 2011 upphdrde, anvander de
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overlatna varumarkena pa ett sadant sétt att allmanheten far uppfattningen att
[W] [X] ar upphovsman till de kreationer som dessa varuméarken &r anbringade pa.

[utel&amnas]

[utelamnas] [sk&l som avser de franska koprattsreglerna, som saknar relevans for
tolkningsfragan]

Den andra grunden

Redoqgorelse for grunden

Bolaget Pmjc har invant mot att bolaget forlorat sina rattigheteratill“varumarket
”[W] [X]” nr 3 201 616 vad géller ’klader (plagg) for kvinnor, man,ochybarn” och
“modedesigntjanster, styling (avseende kldder)” och( till varumarket ”[W] [X]”
nr 1 640 795 vad géller kosmetika och skonhetsprodukter’, ochy’klader?; trots att
EU-domstolen i sin dom av den 30 mars 2006, Emanuel (C-259/04); slog fast att
“ett varumérke som motsvarar namnet pd den som utformatiochiforst tillverkat de
varor som forsetts med detta varumarke inte av denna‘anledning kan bli foremal
for upphidvande pd den grunden att varumarket skulle wara vilseledande” och
preciserade att om det antogs att detyfinns emyavsikt hos det bolag som é&r
innehavare av varumarket att fa‘konsumenten att tro att designern fortfarande
deltar i att utforma de varor som har forsetts med detta varumarke, ror det sig om
“ett forfarande som skullekunna anses bedragligt, men som inte kan beddmas
vara vilseledande” och som'kan leda till att varumérket upphévs. Pmjc anser dven
att Appellationsdomstolen, genom att,anse att detta beslut ’inte pa nagot ... sétt
utesluter ... mojligheten, att _upphédva ett varumarke for det fall innehavaren
anvinder det pa, étt vilseledande sdtt”ch ge varumérkesinnehavarna mojlighet att
”forsoka visafatt innehayarens anvandning av [de omtvistade varumirkena] ar
bedragligt”, asidosatte artikel L."714-6 b i code de la propriété intellectuelle (lagen
om immateriella rattigheter), sdsom den ska tolkas mot bakgrund av artikel 12.2 b
I direktivi89/104/EEG @av den 21 december 1988, nu artikel 12.2b i
direktiv 2008/95/EGyav den 22 oktober 2008.”

Counde cassations (Hogsta domstolen) beddmning

Dennagrund ger upphov till frdgan huruvida Cour d’appels
(Appellationsdomstolen) dom &r forenlig med artikel 12.2 b i direktiv 2008/95/EG
av den 22 oktober 2008 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumarkeslagar,
vars bestammelser numera aterfinns i artikel 20 b i direktiv (EU) 2015/2436 av
den 16 december 2015 om tilln&rmningen av medlemsstaternas varumarkeslagar.

Redogorelse for tillampliga bestammelser

Enligt artikel L. 714-6b i Code de la propriété intellectuelle
(immaterialréttslagen), i1 dess lydelse fére beslut nr2019-1169 av den

4



21

22

23

24

25

PMJC

13 november 2019, ska de rattigheter som tillkommer innehavaren av ett
varumdrke som genom innehavarens handlande har blivit vilseledande, bland
annat i fraga om varans eller tjanstens art, kvalitet eller geografiska ursprung,
upphévas.

Genom denna lag inforlivas successivt bestammelserna i artikel 12.2 b 1 forsta
direktivet 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen av
medlemsstaternas varumarkeslagar och darefter de likalydande bestdammelserna i
artikel 12.2 b i direktiv 2008/95/EG och slutligen de likalydande bestdmmelserna i
artikel 20 b i direktiv (EU) 2015/2436.

I sin dom av den 30 mars 2006, Emanuel (C-259/04), tolkade“EU-domstolen
direktiv 89/104/EEG, efter att ha erinrat om att de fall av registreringshindersom
avses i artikel 3.1 g i direktiv 89/104 forutsétter att det kan konstaterasforeligga
ett faktiskt vilseledande eller en tillrackligt allvarlig risk fér att,konsumenter ska
vilseledas, och slog fast att en genomsnittskonsument visserligen kan paverkas vid
sitt kop och tro att den fysiska personen deltagitui, utformningen aw,varan med
varumarket men att denna omstandighet inteyi Sig“kantanses vara agnad att
vilseleda allmanheten med avseende pa arten, kvaliteten eller ursprunget hos den
vara som avses (punkterna 47-49).

EU-domstolen tillade att om det, néardet galler hurvarumarket framstalls, fanns en
vilja hos foretaget att lata konsumenterna tro,attuden fysiska personen fortfarande
utformar de varor som forsetts med, det varumérket eller att denna person deltar i
utformningen av dem, skulle detskunna vara fraga om ett forfarande som skulle
kunna anses bedréagligtgamen, somuinteykan beddémas vara vilseledande i den
mening som avses iqartikel 3 i direktiv,89/104/EEG och av denna anledning inte
paverkar varumarket i sigtochadarmed inte heller mojligheten att registrera detta
(punkt 50).

Slutligen.angav EU4domstolen att de villkor for att ett varumarke ska bli féremal
for upphavande som, foreskrivs i artikel 12.2 b i direktiv 89/104/EEG &r desamma
somddem somgaller for att'det ska foreligga registreringshinder enligt artikel 3.1 ¢
i samma direktiv, och slog fast att ett varuméarke som motsvarar namnet pa den
som utfermat,ochuforst tillverkat de varor som forsetts med detta varumérke inte
enbart, av ‘dennananledning kan bli féremal for upphévande pa den grunden att
varumarket Skulle vara vilseledande i den mening som avses i artikel 12.2b i
direktiv 89/104/EEG, bland annat nar den goodwill som &r knuten till varumarket
har overlatits tillsammans med det foretag som tillverkar de varor som forsetts
med detta varumarke.

Skal till begaran om férhandsavgorande

Bolaget Pmjc har havdat att detta avgorande ska tolkas sa, att bolagets eventuella
forfarande som syftar till att fa konsumenten att tro att [W] [X] fortfarande
designar de varor som dr forsedda med hans efternamn eller att han deltar i att
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utforma dem inte kan paverka varumarket i sig, aven om de skulle anses vara
vilseledande.

Tribunal judiciaire de Paris (Forstainstansdomstolen i Paris) uttalade sig pa
samma sétt genom domen av den 26 juni 2020, vilken upphdvdes genom domen
av den 12 oktober 2022.

Det var dven sa generaladvokaten tolkade domen i det ovanndmnda malet
Emanuel, med hé&nvisning bland annat till den franska majoritetsprincipen.

Cour d’appel de Paris (Appellationsdomstolen i Paris) fann for sindel“att &ven om
EU-domstolen i punkt50 i domen i det ovannamnda malety,Emanuel, vid
tolkningen av artikel 3.1 g i direktiv 89/104/EEG, slog fast att ett varumarke,som
avser en designers efternamn inte kan anses som vilseledande enbartavidet skélet
att denna person inte langre deltar i att utforma de varomnsom ariforsedda med
varumarken som bestar av dennes efternamn, utstrackte deh inte uttryckligen
skélen pa denna punkt till att omfatta tolkningengyv. artikel'42.2'%. i detta direktiv.
Appellationsdomstolen anser att den sistnamnda bestammelsen ska tolkas sa, att
den inte utgor hinder for att ett varumarke, upphévs pa grund awatt det anvands
under forhallanden som i praktiken kan fa,allmanheten att tro att designern
fortfarande deltar i att utforma varoryforseddaymed varuméarken som bestar av
dennes efternamn trots att sa inte langre anfallet.

| dom av den 14 maj 2009 i maletElio Fiorucei,(T-265/06), avslog EU-domstolen
dessutom, med tillampning av artikel 50.1 ¢,i férordning (EG) nr 40/94 av den
20 december 1993 om gemenskapsvarumarken, vars bestammelser i huvudsak ar
identiska med bestdmmelserna‘i,artikel 12.2'b i forsta direktivet 89/104, anstkan
om upphéavandes som “wgrundade, sig pa vilseledande anvéandning, efter
registreringen, av ett varumérke sem-bestod av en designers efternamn, inte av det
skalet att dettvar uteslutet att en sadan vilseledande anvéandning av varumarket
skulle ledantill att, varumarket upphavdes pa grund av vilseledande, utan pa grund
av att den fann attiintervenienten inte hade inkommit med nagon bevisning for
anvandning-av varumarket efter registreringen.

Tolkningsfragan

Fragan uppkommer saledes huruvida artikel 12 b i direktiv 2008/95/EG och
artikel'20 b i direktiv (EU) 2015/2436 ska tolkas sa, att de utgor hinder for att ett
varumarke som avser en designers efternamnupphévs pa grund av att varumarket
efter 6verlatelsen anvants under forhallanden som i praktiken kan fa allmanheten
att tro att designern, vars efternamn varumarket utgors av, fortfarande deltar i
designen av varor forsedda med detta varumarke trots att sa inte langre &r fallet.

Av dessa skal slar ratten fast att

overklagandet inte kan vinna bifall savitt avser den forsta grunden och
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beslutar att, innan den provar den andra och tredje grunden i sak,
i enlighet med artikel 267 i férdraget om Europeiska unionens funktionssatt,
hanskjuta féljande tolkningsfraga till Europeiska unionens domstol:

”Ska artikel 12.2b 1 direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om
tillndrmningen av medlemsstaternas varumérkeslagar och artikel 20 b i
direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 for tillndrmning av
medlemsstaternas varumarkeslagstiftning tolkas sa, att de utgor hindér for att ett
varumarke som bestdr av en designers efternamn upphdvs pad  grund av att
varumarket efter overlatelsen anvants under forhallanden som i praktiken kan fa
allméanheten att tro att ndmnda designer fortfarande deltar i ‘designen,av varorna
med detta varumérke trots att sa inte langre ar fallet?”

[utelamnas] [forfarandefragor, uppgifter om forfarandet]



