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FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT

DAMASO RUIZ-JARABO COLOMER
foredraget den 19 januari 2006 '

I — Inledning

1. Ett varumérke bestdr av en mingd sam-
manfattad information som kan uttryckas pa
valfritt sétt. Varumirket maste emellertid
uppfylla de grundliggande villkoren for
registrering och i tillricklig mén kunna
sirskilja innehavarens varor och tjinster fran
konkurrenternas. Egennamn anses besitta
dessa egenskaper, och pd marknaden finns
ett stort antal exempel pad varumirken i
denna form.

2. Om kopplingen mellan det egennamn
som varumirket utgors av och det foretag
som tillhandahéller de tjénster eller varor
som varumirket avser upphor, uppstar
emellertid fragan huruvida den person som
har gett namn &t varumérket har ritt att gora
gillande att den information som varumér-
ket férmedlar ar oriktig och pa grund hérav
ifragasitta dess giltighet.

3. Dessa fragor har, genom High Court of
Justice, stillts av den av Lord Chancellor
enligt section 76 i den brittiska varumarkes-
lagen utndmnda personen (Appointed Per-

1 — Originalsprik: spanska.
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son) i en tvist som i sjilva verket rér en
vilkind social tilldragelse, namligen brollo-
pet mellan prinsen av Wales och Lady Diana
Spencer.

4. Den pompa och stat som omgav bréllopet
gjorde djupt intryck pa allminheten, som
fingslades av brudens skonhet. Hennes klan-
ning, av imponerande proportioner, 3 var
designad av Elizabeth Emanuel, en sém-
merska som tack vare denna bestillning
vann anseende i sin bransch. Mot bakgrund
av sin popularitet har hon nu motsatt sig att
ett foretag som hon inte har nigon koppling
till vill registrera en dndrad grafisk utform-
ning av det av henne skapade varumirket
Elizabeth Emanuel. Hon har darvid yrkat att
den industriella dganderitten till varumérket
skall upphivas med hénvisning till att
kdnnetecknet dr vilseledande, eftersom det

2 — Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor, prins av
Wales, ingick den 29 juli 1981 #ktenskap med Diana Frances
Spencer i katedralen Saint Paul i London. Vigseln forrattades
av biskopen av Canterbury.

3 — Bara slipet var atta meter langt. Det gick &t 25 meter siden och
taft, 91 meter tyll, 137 meter slojtyg och 10 000 parlemorspal-
jetter och pirlor vid tillverkningen av detta extraordindra
plagg (http://noticias.ya.com).
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inte lingre har nagon koppling till hennes
person och dirfér inte avspeglar de verkliga
férhallandena.

II — Tillimpliga bestimmelser

5. Aven om det i de tolkningsfrigor som
stillts av Appointed Person uttryckligen
hénvisas till tvd mycket konkreta bestim-
melser i direktiv 89/104/EEG om varumir-
ken®, finns det andra bestimmelser inom
savil gemenskapsritt som internationell ratt
som dr av intresse, och dven dessa kommer
dirfor att citeras nedan.

A — Gemenskapsritten

6. Gemenskapsrittsliga bestimmelser an-
giende den aktuella typen av industriell
dganderitt aterfinns dels i det ovanndmnda
direktivet, dels i forordning (EG) nr 40/94
om gemenskapsvarumarken.

4 — Radets forsta direktiv av den 21 december 1988 om tillndrm-
ningen av medlemsstaternas varumérkeslagar (EGT L 40,
1989, s. 1; svensk specialutgava, omrade 13, volym 17, s. 178).

5 — Radets forordning av den 20 december 1993 (EGT L 11, 1994,
s. 1; svensk specialutgéva, omrade 17, volym 2, s. 3), i dess
lydelse enligt radets forordning (EG) nr 3288/94 av den
22 december 1994, for genomférande av de avtal som ingétts
inom ramen for Uruguayrundan (EGT L 349, s. 83; svensk
specialutgéva, omrade 17, volym 2, s. 37) och enligt radets
férordning (EG) nr 422/2004 av den 19 februari 2004
(EUT L 70, s. 1).

1. Direktivet

7. I artikel 3.1 g foreskrivs foljande:

"Registreringshinder eller ogiltighetsgrunder

1. Foljande tecken och varumérken far inte
registreras och om registrering har skett skall
de kunna ogiltigférklaras:

g) Varumirken som &r dgnade att vilseleda
allménheten t ex med avseende pa
varans eller tjinstens art, kvalitet eller
geografiska ursprung.

8. Artikel 12.2 b har féljande lydelse:

"Grunder f6r upphivande

2. Ett varumirke skall ocksd kunna bli
féremal for upphédvande om det, efter den
dag da det registrerades:

a) ..
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som ett resultat av det bruk innehavaren
gjort av varumirket eller den anvind-
ning till vilken innehavaren gett sitt
tillstind med avseende pd varorna eller
tjiansterna for vilka det dr registrerat,
kan komma att vilseleda allménheten,
sirskilt vad géaller varornas eller tjanste-
rnas art, kvalitet eller geografiska
ursprung.”

2. Férordning nr 40/94

9. I artikel 7.1 g féreskrivs foljande:

”Absoluta registreringshinder

1. Foljande far inte registreras:

g

Varumirken som dr dgnade att vilseleda
allminheten tex. med avseende pa
varans eller tjinstens art, kvalitet eller
geografiska ursprung.

I-3094

10. Artikel 50.1 ¢ har féljande lydelse:

"Grunder fér upphdvande

1. Efter ansokan till byran eller pa grundval
av ett genkdromil i mal om varumirkesin-
tring skall de riittigheter som tillhér en
innehavare av ett gemenskapsvarumirke
forklaras upphévda i foljande fall:

<)

Om varumirket, pd grund av den
anvindning som skett av varumérkesin-
nehavaren eller med dennes samtycke i
fraga om de varor eller tjanster for vilka
det &r registrerat, ar dgnat att vilseleda
allménheten, sirskilt vad avser art,
kvalitet eller geografiskt ursprung for
dessa varor eller tjanster.

11. Foérordning nr 40/94 innehaller en
bestammelse som inte har ndgon motsvarig-
het i direktivet. Bestimmelsen skall tas upp
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hiir, eftersom den ér relevant med avseende
pa de faktiska omstédndigheterna i det
nationella malet. Det dr fraga om artikel 17
i forordningen, vilken har féljande lydelse:

"Overlitelse

1. Ett gemenskapsvarumairke far, oavsett om
foretaget Gverlats, overlatas for alla eller en
del av de varor eller tjanster for vilka det ar
registrerat.

2. En 6verlitelse av ett foretag i sin helhet
skall innefatta 6verlatelse av gemenskapsva-
rumirket utom nér det, i enlighet med den
lag som skall tillimpas pa overlatelsen,
foreligger ett avtal om det motsatta eller
om detta klart framgér av omsténdigheterna.
Denna bestimmelse skall tillimpas nédr det
foreligger en avtalsenlig forpliktelse att Gver-
lita foretaget.

6. Innan &verlitelsen har inférts i registret
kan forvérvaren inte gora gillande de réttig-
heter som uppstir genom gemenskapsvaru-
mirkets registrering.

B — Den internationella rditten

12. Med hinsyn till sammanhanget i fore-
varande begiran om férhandsavgorande skall
hir dven citeras artikel 21 i TRIPs-avtalet ©:

"Overlitelse och licens

En medlem kan faststilla villkor for 6ver-
latelse och licensiering av varumirken, for-
utsatt ... att innehavaren av ett registrerat
varumirke skall dga ritt att 6verlata varu-
mirket med eller utan samtidig éverlitelse av
den rorelse vilken varumirket tillhor.”

II1 — Bakgrund, tvisten vid den nationella
domstolen och tolkningsfragorna

13. Elizabeth Emanuel vann, av de orsaker
som har angetts i borjan av detta forslag till
avgorande, anseende som modedesigner i
Forenade kungariket, sérskilt for sina brud-

6 — Avtal om handelsrelaterade aspekter av immaterialratter
(WTO), resultatet av de multilaterala forhandlingarna i
Uruguayrundan (1986-1994), som 4terfinns i bilaga 1
(bilaga 1C) (EGT L 336, 1994, s. 214; svensk specialutgava,
omrade 11, volym 38, s. 216).
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Klanningar. Ar 1990 bérjade hon att bedriva
sin verksamhet under namnet ELIZABETH
EMANUEL fran en lokal pa Brook Street.

14. Ar 1996 behovde hon ekonomisk upp-
backning och tecknade ett avtal med Hamlet
International Plc i syfte att skapa ett samégt
bolag under namnet Elizabeth Emanuel Plc.
Till detta bolag 6verlat hon bland annat sitt
foretag for design och forsiljning av klider
samt alla dess tillgngar, inklusive goodwill
och en ans6kan om registrering av ett
blandat varumirke, ett figur- och ordmirke,
som utgjordes av en heraldisk figur och
orden ELIZABETH EMANUEL. Varumirket
registrerades ar 1997 i foljande form:

.

H,

16. En manad senare slutade Elizabeth
Emanuel sin anstillning hos ovanndmnda
foretag, vars ledning uppmanade sin perso-
nal att svara forsiktigt pa eventuella fragor
om Elizabeth Emanuel.

17. I november ar 1997 overlits det regi-
strerade varumirket till Oakridge Trading
Limited. I mars ar 1998 ansckte detta bolag
om registrering av varumirket, dock med
annorlunda utformad skrift och utan den
heraldiska figuren.

18. I januari ar 1999 framstillde Elizabeth
Emanuel en invindning mot ovanndmnda
“lansékan, och i september samma r anstkte
hon om att det registrerade homonyma
varumirket skulle upphévas.

EuzarerH EMaNUEL

15. I september ar 1997 hamnade Elizabeth
Emanuel i allvarliga ekonomiska svarigheter
och tecknade ett avtal med Frostprint Ltd, till
vilket hon éverlit verksamheten, det vill séga
goodwill och det registrerade varumirket.
Med anledning av denna Gverlatelse dndrade
Frostprint sitt namn till Elizabeth Emanuel
International Limited och anstillde Elizabeth
Emanuel.

I-3096
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19. I april &r 2002, da Continental Shelf 128
Limited (nedan kallat CSL) var registrerad
innehavare av det omtvistade varumirket,
provade och ogillade Hearing Officer bade
Elizabeth Emanuels invindning och hennes
ans6kan om upphiévande. I tva skilda beslut
angav Hearing Officer att varumérket var
vilseledande fér kunderna och att forvix-
lingsrisk foreldg, men att detta var lagenligt
och en oundviklig f6ljd nir en verksamhet
bedrivs under dgarens namn och verksam-
heten och dess goodwill sedermera Gverlits.
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20. Den 16 december 2002 G&verklagade
Elizabeth Emanuel de bada ovanniamnda
besluten till Appointed Person. Overklagan-
dena forenades.

21. Till stod for sina yrkanden hénvisade
parterna till artiklarna 3.1 g och 122 b i
direktiv 89/104. Eftersom Appointed Person
ansag att 19sningen av tvisten i det nationella
malet var beroende av tolkningen av ovan-
ndmnda bestimmelser, beslutade denne att
vilandeférklara malet och att stilla féljande
tolkningsfragor till domstolen:

”1) Ar ett varumirke sadant att det kan
vilseleda allménheten och séledes inte
kan registreras enligt artikel 3.1 g i
direktiv 89/104 nir:

a. den goodwill som édr forknippad
med varumirket har 6verlatits till-
sammans med det foretag som till-
verkar de varor som varumirket
avser,

b. varumirket fore Gverlatelsen for en
betydande andel av omséittnings-
kretsen var ett tecken pa att en viss
person var involverad i designen
eller skapandet av de varor som
varumirket avsag,

2)

3)

c. forvirvaren efter dverlatelsen lam-
nade in en ansdkan om registrering
av varumairket, och

d. en betydande andel av omséttnings-
kretsen vid tidpunkten for ansokan
hade den felaktiga uppfattningen att
anvindningen av varumérket inne-
bar att denna person fortfarande var
involverad i designen eller skapan-
det av de varor pa vilka varumirket
anvindes, vilket sannolikt péver-
kade kopbeteendet hos den delen
av allmédnheten?

Om svaret pa fraga ett inte ar forbehall-
slost jakande, vilka andra omstindig-
heter skall beaktas vid bedémningen av
om ett varumirke dr dgnat att vilseleda
allménheten och siledes enligt ovan-
ndmnda artikel 3.1 g inte far registreras,
nidr det &r sannolikt att risken for
vilseledande kommer att minska med
tiden?

Kan ett registrerat varumirke vara dgnat
att vilseleda allménheten som ett resul-
tat av det bruk innehavaren gjort av
varumirket eller den anvéndning till
vilken innehavaren gett sitt tillstind och

[ -3097
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dirmed upphivas enligt artikel 12.2 b i
direktivet nér:

I-3098

det registrerade varumirket och den
goodwill som é&r forknippad med
detta har 6verlatits tillsammans med
det foretag som tillverkar de varor
som skyddas av varumairket,

varumirket fére Gverlatelsen for en
betydande andel av den omsétt-
ningskretsen var ett tecken pa att
en viss person var involverad i
designen eller skapandet av de varor
som varumirket avser,

det efter Overlatelsen ingavs en
ansékan om upphévande av varu-
mirket, och

en betydande andel av omsittnings-
kretsen vid tidpunkten for denna
ansékan hade den felaktiga uppfatt-
ningen att anvindningen av varu-
mirket innebar att denna person
fortfarande var involverad i desig-
nen eller skapandet av de varor for
vilka varumirket anvindes, vilket
kan ha paverkat kopbeteendet hos
den delen av allménheten?

4) Om svaret pa fraga tre inte ar forbehall-
slost jakande, vilka andra omstindig-
heter skall beaktas vid bedémningen av
om ett registrerat varumirke kan vara
dgnat att vilseleda allmanheten till foljd
av det bruk innehavaren gjort av varu-
mirket eller den anvindning till vilken
innehavaren gett sitt tillstind och darfor
kan upphivas enligt artikel 12.2 b nir
det dr sannolikt att risken for vilsele-
dande kommer att minska med tiden?”

IV — Forfarandet vid domstolen

22. Beslutet om hinskjutande av ovan-
namnda tolkningsfragor inkom till dom-

stolens kansli den 16 juni 2004.

23. Elizabeth Emanuel, bolaget CSL, kom-
missionen och Férenade kungarikets rege-
ring har inkommit med skriftliga yttranden
inom den frist som foreskrivs i artikel 20 i
EG-stadgan for domstolen. De tre for-
stnimnda framstillde muntligen sina yrkan-
den under férhandlingen den 1 decem-

ber 2005.
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V — Provning av tolkningsfragorna

A — Inledande fragestillning: huruvida frd-
gorna kan tas upp till sakprovning

24. Forst och fraimst skall det betonas att de
skriftliga yttrandena inte innehaller néagot
férbehall avseende mojligheten att préva de
fragor som har stillts av Appointed Person.
Eftersom det dr forsta gingen som detta
organ’ stiller tolkningsfragor till domstolen,
ar denna emellertid skyldig att ex officio
préva huruvida det &r behérigt att tillimpa
artikel 234 EG.

25, 1 ett tidigare forslag till avgorande ® har
jag betonat att domstolen i sin rittspraxis
inte tillrackligt exakt har definierat begreppet
nationell domstol i den mening som avses i
artikel 234 EG. Jag féreslog dirvid att
begreppet skall omfatta alla organ som ingar
i den nationella domstolsorganisationen
samt organ som inte ingér i den nationella
domstolsorganisationen, men vars beslut inte
kan 6verklagas.’

7 — Det saknas emellertid inte helt rittspraxis i frigan. I dom av
den 2 mars 1999 i mal C-416/96, Eddline El-Yassini
(REG 1999, s. 1-1209), prévade domstolen ndmligen de fragor
som hade stillts av Immigration Adjudicator, vars egenskaper
liknar egenskaperna hos Appointed Person.

8 — Forslag till avgbrande foredraget den 28 juni 2001 i mal
C-17/00, De Coster (REG 2001, s. 1-9445), i vilket dom
meddelades den 29 november 2001.

9 — Punkt 83 och foljande punkter i det i foregdende fotnot
ndmnda dokumentet.

26. 1 senare rittspraxis kan urskiljas en viss
tendens mot en striktare tolkning av villko-
ren angiende de nationella domstolarnas
egenskaper,'® sirskilt vad giller villkoret
om oberoende.’" Denna tendens overens-
stimmer bittre med min asikt och repre-
senterar en utveckling som bor gilla dven
villkoren betriffande 6vriga egenskaper.

27. Appointed Person ingér i den brittiska
domstolsorganisationen. Organet &r dess-
utom upprdéttat enligt lag, eftersom det
omnémns i section 76 i den brittiska lagen
om varumirken (Trade Marks Act 1994),
och dess funktion regleras i section 77. Dessa
tva bestimmelser ingir i ett kapite] med
rubriken “Rittsliga forfaranden och over-
klaganden”.

28. Att organet ir av stadigvarande karak-
tdr framgar av ordalydelsen i section 76(2),
enligt vilken den som berérs av ett beslut av
varumarkesbyran har ritt att 6verklaga detta
till domstol eller till en Appointed Person,
vilket forutsitter en sadan stabilitet.

10 — Denna tendens har betonats av Cienfuegos Mateo, M., "La
nocién comunitaria de érgano jurisdiccional de un Estado
miembro ex articulo 234 del Tratado CE y su necesaria
revision”, Gaceta Juridica de la Unién Europea y de la
Competencia, nr 238, juli—augusti 2005, sidan 3 och foljande
sidor, ddr det framgér att dven han dr anhingare av idén om
omdefiniering av detta begrepp (s. 26).

11 — Dom av den 30 maj 2002 i méal C-516/99, Schmid (REG 2002,
s. 1-4573), med forslag till avgérande av generaladvokaten
Tizzano, och dom av den 31 maj 2005 i mal C-53/03, Syfait
m.fl. (REG 2005, s. 1-4609). I den sistndmnda domen fann
domstolen att den inte var behérig att besvara de fragor som
den grekiska konkurrensnamnden (Epitropi Antagonismou)
hade stillt, med betoning pa att konkurrensndmnden inte
hade en oberoende stillning, eftersom den var understilld
ministern fér utvecklingsfragor. Generaladvokaten Jacobs
kom ddremot till slutsatsen att konkurrensnaimnden kunde
betecknas som domstol.

[ -3099
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29. Ovannidmnda valméjlighet vicker vissa
tvivel betriffande huruvida organet ar av
tvingande art, men dessa skingras di man
konstaterar att méjligheten att véanda sig till
Appointed Person, till skillnad fran mojlig-
heten att vinda sig till skiljedomstol, inte dr
renodlad, '* utan utgér en av de tva enda
lagstadgade mdjligheterna att Gverklaga ett
beslut av den brittiska varumarkesbyran.

30. Inte heller frigan om dess oberoende ger
upphov till nagra tveksamheter, eftersom det
i section 77(3) exakt anges vilka skil som kan
féranleda entledigande. Skélen dr knutna till
extrema omstindigheter, sasom konkurs
eller fysisk eller psykisk oférmaga. Det ar
visserligen Lord Chancellor som skall avgora
huruvida en Appointed Person ér férhindrad
att utféra de uppgifter som hoér tll upp-
draget, men karaktiren av undantag hos
atgirden, som med nodvindighet maste
tolkas restriktivt, medfér att alla eventuella
tvivel skingras. '

31. Av section 76(3) och 76(4) i Foérenade
kungarikets lag om varumirken framgar det
Klart att det ifrdgavarande organet tilldmpar
rdttsregler samt att det ar friga om ett

12 — Dom av den 23 mars 1982 i mal 102/81, Nordsee (REG 1982,
s. 1095; svensk specialutgava, volym 6, s. 345), punkt 7 och
féljande punkter.

13 — Beslut av den 10 juni 2002 av Appointed Person i mélet
DAAWAT ((2003) RP.C. 11), 5. 197.

I-3100

kontradiktoriskt forfarande, eftersom organet
i fraga skall hora bada parter i de tvister som
det handlagger. "

32. Slutligen ér organets avgorande av rdtt-
skipningskaraktdr, sisom domstolen har
definierat detta begrepp,'® eftersom det
ibland fungerar som sista instans enligt
section 76(4) i ovannimnda lag. *°

33. Appointed Person uppfyller siledes de
villkor som en nationell domstol'” enligt
domstolens rittspraxis skall uppfylla for att
vara behorig att framstilla en begiran om
férhandsavgorande enligt artikel 234 EG, och
det foreligger saledes inget hinder mot att
besvara de fragor som Appointed Person har
stallt till domstolen.

14 — Angiende forfarandet infér Appointed Person, se Kitchin, D.,
Llewelyn, D., Mellor, J., Meade, R, Moody-Stuart, T. &
Keeling, D., Kerly'’s Law of Trade Marks and Trade Names,
14 uppl, Sweet & Maxwell, London, 2005, s. 88-90.

15 — Enligt dom av den 19 oktober 1995 i mal C-111/94, Job
Centre (REG 1995, s. 1-3361), punkt 9, omfattas inte
forfaranden for frivillig rittsvard av detta begrepp. Enligt
dom av den 15 januari 2002 i mal C-182/00, Lutz m.l.
(REG 2002, s. 1-547), punkterna 15 och 16, omfattas inte
sadant handhavande av bolagsregister som utfors av de tyska
nationella domstolarna, och enligt dom av den 14 juni 2001 i
mal C-178/99, Doris Salzmann (REG 2001, s. [-4421),
omfattas inte vissa Osterrikiska domstolars handhavande av
fastighetsregistret.

16 — Observera att om artikel 234 EG tillimpas p4 det satt som jag
har foreslagit far denna omstandighet stor betydelse om
Appointed Person inte skall anses ingd i Férenade kunga-
rikets domstolsorganisation. Enligt mitt resonemang skulle
en Appointed Person ndmligen ha ritt att begira forhand-
savgbrande mot bakgrund av ovanndmnda section 76(4).

17 — Dom av den 17 september 1997 i mal C-54/96, Dorsch
Consult Ingenieursgesellschaft (REG 1997, s. 1-4961),
punkt 23, liksom dir angiven rittspraxis, och domen i det
ovanndmnda malet Schmid, punkt 34.
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B — Aspekter som skall behandlas gemen-
samt

34. Med hiansyn till att tolkningsfragornas
ordalydelse i stor utstrickning 6verensstam-
mer med ordalydelsen i de bestimmelser
som ér foremdl for tolkning, forefaller det
lampligt att gora nagra allménna papekanden
som gor det littare att besvara fragorna med
hansyn till bakgrunden till tvisten vid den
nationella domstolen.

1. Det registrerade varumirket som handels-
objekt

35. Varumirken har i sin egenskap av
sarskilda rittigheter '® samma egenskaper
som handelsobjekt, trots att de &r immate-
riella. P4 varumirkesomradet rider den
civilrittsliga principen om partsautonomi
med de nédvindiga begransningar som ftljer
av registreringsforfarandet, vilket har stor
betydelse for rittssiakerheten och, framfér
allt, fér att varumirkena skall kunna goéras
gillande mot tredje man.'® Ovannimnda
begriansningar hindrar dock inte att hogst
varierande juridiska transaktioner féretas
med registrerade varumirken, vilket bekrif-
tas av den stora miéngd avtal i vilken de
férekommer.

18 — Denna beteckning (“propiedades especiales”) ar hamtad fran
den spanska Cédigo Civil, dér avdelning IV i del II har
rubriken "Négra sarskilda rittigheter”. Kapitel IIT i del II, i
vilket immaterialritt i dess egentliga mening behandlas, kan
utan forbehall tillimpas pa industriella rattisheter och, i
vilket fall som helst, pa varumérken.

19 — I direktivet ndmns ingenting om detta. I férordning nr 40/94
framgér det dock av artiklarna 17.6 och 23, von Kapff, P.,
"Rechtsiibergang — Artikel 17, i Ekey, F. och Klippel, D.,
Markenrecht, Heidelberg, 2003, s. 967.

36. Inom handeln har det salunda utvecklats
olika typer av avtal om rittigheter avseende
varumirken, sdsom upplatelse av nyttjande-
ritt (till exempel varumirkeslicenser *° och
franchiseavtal) eller 6verlatelse av nyttjande-
ritt, mellan levande personer eller vid
dodsfall, > vederlagsfri ** eller mot betalning,
Vid avtal av den sistndmnda typen har villkor
om att varumirket maste ingd vid Gverlatelse
av det foretag till vilket det &r knutet varit
sdrskilt omtvistade. Sddana villkor berodde
pa att det enligt vissa lagstiftningar var
otillatet att sélja varumirket separat fran
det foretag dar varumirket ingick. I dag
medger emellertid medlemsstaternas lagstift-
ningar att varumirket och foretagets 6vri§a
tillgangar Gverlits oberoende av varandra, **

37. 1direktiv 89/104 regleras inte fragor som
omfattas av den allminna civilritten, vilket
maste forstds mot bakgrund av dels respek-
ten for medlemsstaternas behdérighet enligt
artikel 295 EG att rdda Gver sin egendoms-
ordning, dels sjatte skilet i direktivet, enligt
vilket direktivet inte utesluter att varumér-
ken underkastas andra bestimmelser &n
varumarkesrittsliga. I artikel 17 i férordning
nr 40/94 stadgas daremot uttryckligen om
gemenskapsvarumairkets sjilvstindiga karak-
tir i férhallande till det féretag vars varor det
identifierar.

20 — Dessa behandlas i artikel 8 i direktivet. I artikel 8.2 hinvisas
det till innehavarens rittigheter i forhallande till licenst-
agaren.

21 — Ta till exempel &verlatelse genom testamente, dér testamen-
tet dr en ensidig juridisk transaktion.

22 — I kommersiella sammanhang en teoretisk men inte oméjlig
tanke.

23 — Von Kapff, P., aa,, s. 964.
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38. Fér att komplettera den allménna civil-
rittsliga bild vars ram omger de immateriella
rittigheterna skall, med hinsyn till de
faktiska omstdndigheterna i tvisten vid den
nationella domstolen, de allménna civilritts-
liga principerna beaktas. Eftersom det inte
finns nagot skal for ogiltigforklaring eller
hévning av den transaktion genom vilken
dganderitten overgick (svek, tvang eller
kringgdende av lagstiftning) géller principen
om god tro, som innebir att avtal skall hallas
(pacta sunt servanda) och som dr vigle-
dande for varje atgird som vidtas for att
uppnd avtalets syfte.

39. I detta avseende kan principen om
presumtion om god tro (bona fides semper
praesumitur) ** inte tillimpas nir en person
siljer sina réttigheter, av vilket slag de én ér,
och sedan gor dem gillande gentemot en
tredje person. Ett sadant handlingssitt erin-
rar om uttrycket vemire contra factum
proprium non valet (man kan inte handla i
strid med egna tidigare handlingar) ett
typiskt uttryck vid avsaknad av god vilja.
Logiken talar f6r att man maste béra
konsekvenserna av en frivillig handling,
savida det inte foreligger skil som motiverar
att det Gverlatna atertas.

40. Sammanfattningsvis finns det inget som
hindrar att varumérkesrittigheter Gverlats.
Sadana overlatelser forekommer i sjilva
verket ofta i form av kommersiella trans-
aktioner. Detta ir allmént kédnt och sa vanligt
inom affirsvirlden att denna omstindighet
utan tvivel ligger underforstadd i artikel 17 i
férordning nr 40/94 och i artikel 21 i TRIPs-
avtalet.

24 — I nationell ratt omndmns denna uttryckligen i artikel 434 i
den spanska Cédigo Civil och i artikel 2268 i den franska
Code civil.
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2. Varumirkets funktioner

41. Artiklarna 3.1 g och 122 b i
direktiv 89/104 ror forlust av ritten till ett
varumirke nir detta ér vilseledande for
konsumenten till forfang fér varumirkets
grundliggande funktion. Jag kommer darfor
att kortfattat erinra om denna funktion
innan jag analyserar begreppet konsument,
som finns inherent i bada dessa bestimmel-
ser.

42. Enligt fast rdttspraxis ar varumirkets
grundlaggande syfte att till konsumenten
formedla varans eller tjanstens ursprung sa
att denne utan risk for férvaxling kan skilja
varan eller tjansten fran sidana med annat
ursprung. Varumirket utgér dérvid en
garanti for att varan eller tjansten i friga
har framstillts eller tillhandahallits av ett
enda foretag som ansvarar for dess kvalitet. 2>

43. Jag har vid flera tidigare tillfillen
behandlat syftet med varumérkesritten,
niamligen skyddet for att den information
som det registrerade varumirket férmedlar

25 — Dom av den 12 november 2002 i mal C-206/01, Arsenal
Football Club (REG 2002, s. 1-10273), punkt 48, av
den 23 maj 1978 i mal 102/77, Hoffmann-La Roche
(REG 1978, s. 1139; svensk specialutgéva, volym 4, s. 107),
punkt 7, och av den 18 juni 2002 i mal C-299/99, Philips
(REG 2002, s. I-5475), punkt 30.
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betraffande vissa varors ursprung &r kor-
rekt,”® utan att det dirvid utesluts att
varumirket ocksi har andra uppgifter. >

44. Domstolen har ocksé framhallit betydel-
sen av varumirkets Gvriga syften och har
dirvid framhallit att det dr ett tecken pa
kvalitet som hjalper till att locka kunder. **

45. Domstolen har vidare framhallit att
varumirket utgbr essensen >’ av ryktet hos
de varor som varumirkesinnehavaren erbju-
der allminheten och har hirvid funnit att
varumirkets anseende, och saledes aven
varumirkesinnehavarens, kan bli lidande av
en oriktig utformning av den packade
varan.®® I doktrinen har &ven framhallits
betydelsen av varumirket sdasom ett element
i marknadsfoéringen for den vara som det
identifierar, >

26 — Forslag till avgorande i mal C-23/01, Robelco (REG 2002, s. I-
10913), punkt 26. Dom i malet meddelades den 21 novem-
ber 2002.

27 — Sasom att utgora ett element i marknadsfring eller ett
instrument for forsaljningsstrategi, Grynfogel, C., "Le risque
de confusion, une notion a géométrie variable en droit
communautaire des marques”, i Revue de Jurisprudence de
Droit des Affaires, nr 6/2000, s. 494 och foljande sidor,
sdrskilt s. 500. Aven punkterna 43 och 46—49 i mitt forslag till
avgorande av den 13 juni 2002 i det ovannimnda, senare
genom dom avgjorda, mélet Arsenal Football Club.

28 — Dom av den 17 oktober 1990 i mal C-10/89, HAG II
(REG 1990, s. I-3711; svensk specialutgdva, volym 10, s. 521),
punkt 13.

29 — Triffande uttryck av Ferndndez-Névoa, C., Tratado sobre
Derecho de Marcas, Marcial Pons, Madrid, 2 uppl, 2004,
s. 76.

30 — Dom av den 11 juli 1996 i de férenade malen C-427/93,
C-429/93 och C-436/93, Bristol-Myers Squibb m.fl.
(REG 1996, s. 1-3457), punkt 75.

31 — Ferndndez-Né6voa, C,, a.a., s. 78 och 79.

46. Sasom Forenade kungarikets regering
har papekat i sitt yttrande &r syftet med
direktivet dock inte att varumirken skall
ogiltigférklaras nér varan inte uppfyller
kundens forvintningar pa grund av att en
viss person inte lingre ar involverad i dess
skapande eller dess framstillning eller av
nagot annat skil. Allménheten &r i sjilva
verket medveten om att kvalitet skiftar av
olika anledningar. Provningen av huruvida
det aktuella varumirket dr vilseledande
enligt de ifrdgavarande bestimmelserna skall
foljaktligen endast géras med avseende pa
den ovanndamnda grundldggande funktionen.

47. 1 6verensstimmelse med vad kommis-
sionen har anfort talar dessutom det all-
minintresse som ligger bakom ovanndmnda
bestimmelser mot att kdnnetecken som &r
dgnade att vilseleda genomsnittskonsumen-
ten och dirvid inverkar pa dennes képbeslut
registreras och anvinds som varumirken.
Uppmirksamhet skall diarfér dgnas at de
olika typerna av konsumenter, sirskilt med
hénsyn till de yttranden som i detta avseende
har ldmnats in av CSL och Elizabeth
Emanuel.

3. Begreppet konsument

48. Begreppet genomsnittskonsument har
definierats pd samma sitt alltsedan domen
av den 16 juli 1998 i malet Gut Springen-
heide och Tusky,* i vilken domstolen angav
ett enhetligt, allméngiltigt kriterium for att

32 — Dom av den 16 juli 1998 i mal C-210/96, Gut Springenheide
och Tusky (REG 1998, s. I-4657).
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faststilla huruvida en beteckning, ett varu-
mirke eller en reklamuppgift dr vilseledande
for koparen, varvid utgangspunkten skall
vara den uppfattning som antas foreligga
hos en normalt informerad samt skiligen
uppmirksam och medveten genomsnitts-
konsument, utan inhdmtande av sakkunnig-
utlitanden eller konsumentenkater. **

49. Det dr granskaren eller den domstol som
handlagger varumirkestvisten som i det
enskilda fallet skall utréna ovanndmnda
uppfattning. Jag har vid ett annat tillfalle >*
anmarkt att dessa organ ér skyldiga att géra
en egen skénsmissig bedomning, baserad pa
modellen avseende genomsnittskonsumen-
ten, sasom den har definierats i gemen-
skapsritten, och att eventuella ytterligare
utredningar, analyserande studier, expertut-
latanden eller statistiska undersékningar inte
befriar dem fran denna skyldighet.

50. Det ovannidmnda kriteriet avseende kon-
sumenten skall foljaktligen tillimpas &dven
hir, eftersom det inte finns nagon anledning
att 4ndra det med avseende pa tillimpningen
av artiklarna 3 och 12 i direktiv 89/104 och
det inte heller kan utldsas av handlingarna i
mailet att omsittningskretsen utgérs av
personer som arbetar i modebranschen eller
med brudklanningar.

33 — Ibidem, punkt 31.

34 — Forslag till avgérande av den 16 mars 2004, féredraget i mal
C-136/02 P, Mag Instrument mot harmoniseringsbyran
(REG 2004, s. 1-9165), punkt 48. Dom i malet meddelades
den 7 oktober 2004.
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4. Egennamn som varumérken

51. Inom ramen for analysen av de gemen-
samma faktorerna #r det slutligen nédvén-
digt att behandla de problem som uppstar
ndr varumirken utgérs av personnamn,
sasom i tvisten vid den nationella domstolen.

52. Savitt avser gemenskapsritten innehaller
artikel 2 i det ovannimnda direktivet® en
lista med exempel® pi kinnetecken som
kan utgéra varumirken under forutsittning
att de kan sirskilja varan eller tjansten fran
andra foretags. Enligt denna bestimmelse
omfattas uttryckligen personnamn.

53. Vid bedomningen av sérskiljningsfor-
maga skall enligt domstolens rittspraxis
samma bedémningskriterier tillimpas pa
personnamn som pa andra typer av varu-
mirken. ” Domstolen har sirskilt forkastat
att stringare bedomningskriterier tillimpas
vid bedémningen av siddana varumirkens
sarskiljningsformaga. **

35 — Artikel 4 i férordning nr 40/94 om gemenskapsvarumarken
har samma lydelse.

36 — Enligt sjunde skilet i direktiv 89/104.

37 — Dom av den 16 september 2004 i mal C-404/02, Nichols
(REG 2004, s. 1-8499), punkt 25.

38 — Ibidem, punkt 26.
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54. Det har visserligen inte ifragasatts att
varumirket Elizabeth Emanuel har sirskilj-
ningsférmaga, men det forefaller 4nda lamp-
ligt att upprepa péapekandet i forslaget till
avgorande i malet Nichols, ndmligen att det
inte finns nagot i direktivet som siger att
personnamn skall behandlas annorlunda,
eftersom syftet med artikel 6.1 a — som ar
den enda specifika bestimmelse som &gnas
it sddana namn — endast dr att varumérkets
skyddande verkningar skall begrinsas.*’
Didremot har denna bestaimmelse inget sam-
band med grunderna for ogiltighet eller
upphivande, vilka var grunden till tvisten
infér Appointed Person.

55. Sammanfattningsvis anser jag att for-
och efternamn skall behandlas pd samma siitt
som Ovriga varumairken, eftersom det saknas
rittslig grund for att tillimpa en annan
l6sning.

C — Sdrdrag hos de aktuelln bestimmel-
serna

56. Efter att ha redogjort for de aktuella
bestimmelsernas gemensamma drag med
avseende pa tolkningen av dem skall upp-
mirksamheten &gnas at deras éatskiljande
drag.

39 — Forslaget till avgorande som jag féredrog den 15 januari 2004
i det ovanndmnda malet Nichols, punkt 37.

1. Begreppet vilseleda i artikel 3.1 g i
direktiv 89/104 (av betydelse for forsta och
andra tolkningsfragan)

57. Sasom Forenade kungarikets regering
har papekat i sitt yttrande framgar det av
bestimmelsens ordalydelse att den, liksom
6vriga bestimmelser i artikel 3, avser varu-
mirkets inneboende egenskaper. Det som
avses dr saledes varumarken som pa grund av
sina egenskaper #r vilseledande for allmin-
heten genom att innehalla felaktig informa-
tion som objektivt sett ir vilseledande, *° det
vill sdga att all rimligen tédnkbar anvindning
medfor sadant vilseledande.*' Att i varu-
mirket inkludera namnet pé ett material som
inte ingdr i varans sammansittning innebér
sélunda att varumirket innehéaller en uppgift
som direkt kan hirledas ur varumirket och
som skapar forvirring bland konsumen-
terna. **

58. Det iar vida kint att registrering i
Férenade kungariket av fantasiordet Orl-
woola vigrades for textilier, eftersom ordets
uttal (identiskt med ”all wool” — hundra
procent ull) fick allménheten att tro att
textilierna var tillverkade av ull, trots att de
endast innehsll bomull. *

40 — Fernindez-No6voa, C., a.a., s. 234.

41 — Bender, A, "Absolute Eintragungshindernisse — Artikel 7” i
Ekey, F. och Klippel, D, a.a,, s. 912, betraffande artikel 7.1 g i
férordning nr 40/94.

42 — Gastinel, E., La marque communautaire, L.G.D.J., Paris. 1998,
s. 88 och 89, ocksa med avseende pa artikel 7.1 g i forordning
nr 40/94, men dennes teori ar fullt tillimplig &ven savitt avser
direktivets tillimpningsomrade.

43 — Isaacs, N. skriver om denna tvist, som dgde rum ar 1909, i
Law of Trade Marks, CLT Professional Publishing forlag,
Birmingham, 1996, s. 39.
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59. Mot bakgrund av ovannidmnda omstin-
digheter uppkommer fragan huruvida déver-
litelse av ett varumirke som dr homonymt
med innehavarens namn alltid ger upphov
till vilseledande.

60. Svaret ar nekande av flera skil.

61. For det forsta har lagstiftaren, atmin-
stone vad giller gemenskapsvarumirken,
uttryckligen féreskrivit att varumérken kan
Gverlatas oavsett om Gverlatelse sker av det
foretag som varumirket dr knutet till. Vidare
innehaller direktivet bestimmelser om varu-
mirkeslicenser, och vid utfirdande av sddana
rider det inte langre identitet mellan namnet
pad personen i friga och det registrerade
varumérket.

62. En sddan mojlighet skulle formodligen
inte ha medgetts, eller undantag frin den
skulle ha funnits, om man trodde att genom-
snittskonsumenten, sasom denne har defini-
erats ovan, vore fullstindigt frimmande och
oférstaende infor de fordndringar som fore-
tag och framfér allt varumérken — i likhet
med andra handelsobjekt — kan genomga.
Hirav féljer saledes att ovanndmnda férand-
ringar varken dr till f6rfang for eller férind-
rar den grundliggande funktionen hos de
ifragavarande industriella rittigheterna.

I-3106

63. En korrekt tolkning av artikel 3.1 g i
direktivet kraver att konsumenten férutsitts
vara medveten om att den person vars namn
anvinds som varumirke inte nodvindigtvis
ar involverad i tillverkningen av de varor
eller tillhandahallandet av de tjinster som
varumirket avser. Sdsom CSL har framhallit i
sitt yttrande vet alla konsumenter, &ven om
de inte nédvindigtvis kdnner till en enskild
Overlatelse, att en designer har ritt att nér
som helst 6verlata sin verksamhet.

64. For det andra skall man komma ihédg att
domstolen i sin réttspraxis har valt att
tillimpa exakt samma regler pd denna typ
av kinnetecken som pé 6vriga kidnnetecken
som kan registreras. Det finns ingen anled-
ning att medge ett utékat skydd nir den
person som har skapat ett varumirke av sitt
eget namn bryter alla band med den nérings-
idkare som tillverkar de varor som varumér-
ket avser.

65. Med hinsyn till ovanstiende resone-
mang skall den férsta tolkningsfragan besva-
ras sd, att ett varumirke, som atminstone
delvis utgérs av ett egennamn och som har
overlatits tillsammans med den goodwill som
ar knuten till varumirket, inte &r dgnat att
vilseleda allménheten i den mening som
avses i artikel 3.1 g i direktiv 89/104, dven
om det ger det felaktiga intrycket att
personen bakom egennamnet dr involverad
i designen och framstillningen av varorna.
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66. Med hinsyn till forslaget till svar pa den
forsta fragan saknas skil att besvara den
andra.

2. Sérdrag hos artikel 12.2 b i direktiv 89/104
(av betydelse for tredje och fjirde fragan)

67. Skillnaden mellan denna och den ovan
analyserade bestimmelsen ér att det vilsele-
dande som allminheten utsitts for i det hir
fallet skall vara ett resultat av bruket av
varumirket. Sisom Forenade kungariket
med rdtta har pstatt avser denna bestim-
melse den situationen att dgaren eller en
eventuell licenstagare brukar varumirket pa
ett siddant sitt att den information som
varumirket formedlar forindras med det
resultatet att konsumenterna vilseleds med
avseende pa det egentliga budskapet. **

68. Den industriella dganderittens identifi-
erande egenskaper innebir siledes endast en
mdjlighet att avgoéra i vilken utstrickning
informationen har férindrats, eftersom
bestimmelserna om upphévande enligt dom-
stolen i dom av den 4 mars 1999 i malet
Gorgonzola ** skall tolkas restriktivt, och det

44 — Angdende artikel 50.1 ¢ i férordning nr 40/94,
von Miihlendahl, A. och Ohlgart, D., Die Gemeinschafts-
marke, Verlag CH. Beck och Verlag Stampfli + Cie,
Miinchen, 1998, s. 173.

45 — Dom av den 4 mars 1999 i mal C-87/97, Consorzio per la
tutela del Formaggio Gorgonzola (REG 1999, s. I-1301).

for upphidvande krivs ett faktiskt vilsele-
dande eller en tillrickligt allvarlig risk for att
konsumenter skall vilseledas. *°

69. Blotta bruket av ett varumirke, utan
visentliga fordndringar i sittet att formedla
det till allménheten, péverkar siledes inte
varumirkets budskap, ” inte ens nir, sisom i
tvisten vid den nationella domstolen, per-
sonen som har gett sitt namn till varumérket
inte léngre har nagon koppling till det
foretag som brukar det. Det ér tveklost den
omstindigheten att varumirket har fatt en
ny innehavare som édr skalet till att en kund
dven fortsittningsvis felaktigt tror att ovan-
namnda person ir involverad i tillverknings-
processen, men det kan inte sigas ha fore-
kommit ett vilseledande enligt artikel 12 i
direktivet. Den omstindighet som den natio-
nella domstolen hianfor sig till, det vill siga
att det pastidda vilseledandet kommer att
minska med tiden, ar darfor inte relevant.

70. Hir skall dven ndmnas det i punkterna
betriffande artikel 3.1 g i direktivet anférda
resonemanget angiende genomsnittskonsu-
menten, *® vilken forutsitts vara medveten
om forindringar i innehavet av varumarket.

46 — Ibidem, punkt 41.

47 — Generaladvokaten Jacobs uttalade sig i liknande termer i
forslaget till avgorande i det ovanndmnda malet Gorgonzola,
punkt 56.

48 — Punkterna 60 och 61 ovan.
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Inte heller denna omstindighet péverkar
varumirkets grundliggande funktion. Det
ankommer emellertid pad den nationella
domstolen att vid bedémningen av det
vilseledande som allmédnheten eventuellt
har utsatts fér ta hinsyn till de sérskilda
omstindigheterna i malet for att beddéma
resultatet av bruket av varumirket.

71. Mot bakgrund av det ovan anférda
medfér inte blotta bruket av ett registrerat
varumairke i form av ett egennamn, som har
Gverlatits tillsammans med den goodwill som

VI — Forslag till avgorande

ar knuten till varumirket, sddant vilsele-
dande som avses i ovannimnda
artikel 12.2 b. Det ankommer pa den
nationella domstolen att ta hénsyn till de
sdrskilda omstdndigheterna i malet i syfte att
bedéma hur bruket av varumérket paverkar
allménhetens uppfattning av det.

72. Med hidnsyn till svaret pid den tredje
fragan saknas skal att prova den fjarde.

73. Mot bakgrund av vad som anforts ovan, foreslar jag att domstolen skall besvara
de tolkningsfragor som, genom High Court of Justice, har stillts av den av Lord
Chancellor utndimnda personen (Appointed Person), pa foljande sitt:

1) Artikel 3.1 g i radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om
tillndrmningen av medlemsstaternas varumadrkeslagar skall tolkas sa, att ett
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varumirke, som dtminstone delvis utgdrs av ett egennamn och som har
overlatits tillsammans med den goodwill som &r knuten till varumérket, inte dr
dgnat att vilseleda allménheten, dven om det ger det felaktiga intrycket att
personen bakom egennamnet var involverad i designen och framstéllningen av
de varor som varumdrket avser.

Under ovannidmnda forutsittningar medfoér inte blotta bruket av det
registrerade varumérket sddant vilseledande som avses i artikel 12.2 b i
ovanndmnda direktiv. Det ankommer pé den nationella domstolen att ta hinsyn
till de sdrskilda omstidndigheterna i malet i syfte att bedéma hur bruket av
varumérket paverkar allménhetens uppfattning av det.
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