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W Rattsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (fjdrde avdelningen)

den 11 januari 2024*

"Begidran om forhandsavgorande — Varumirken — Direktiv 2008/95/EG — Artikel 6.1 ¢ —
Begrinsning av varumarkets rattsverkan — Anvdndning av varumarket for att ange en varas eller
tjdnsts avsedda dndamal — Direktiv (EU) 2015/2436 — Artikel 14.1 ¢”

I mal C-361/22,

angdende en begidran om forhandsavgorande enligt artikel 267 FEUF, framstilld av Tribunal
Supremo (Hogsta domstolen, Spanien) genom beslut av den 12 maj 2022, som inkom till
domstolen den 3 juni 2022, i malet

Industria de Diseiio Textil SA (Inditex)

mot

Buongiorno Myalert SA,

meddelar

DOMSTOLEN (fjarde avdelningen)

sammansatt av avdelningsordforanden C. Lycourgos samt domarna O. Spineanu-Matei (referent),
J.-C. Bonichot, S. Rodin och L.S. Rossi,

generaladvokat: M. Szpunar,
justitiesekreterare: A. Calot Escobar,

efter det skriftliga forfarandet,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Industria de Disefio Textil SA (Inditex), genom F. Arroyo Alvarez de Toledo och R. Bercovitz
Alvarez, abogados,

— Buongiorno Myalert SA, genom J.J. Marin Lépez, abogado och A. Vizquez Pastor, procuradora,

— Spaniens regering, genom I. Herranz Elizalde, i egenskap av ombud,

* Rattegangssprak: spanska.
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— Europeiska kommissionen, genom P. Némeckova och J. Samnadda, bada i egenskap av ombud,
och efter att den 7 september 2023 ha hort generaladvokatens forslag till avgorande,

foljande

Dom

Begiran om forhandsavgorande ror tolkningen av artikel 6.1 c i rddets forsta direktiv 89/104/EEG
av den 21 december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumairkeslagar (EGT
L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgava, omrade 13, volym 17, s. 178).

Begiran har framstéllts i ett mél mellan Industria de Disefio Textil SA (Inditex) och Buongiorno
Myalert SA (nedan kallat Buongiorno), angaende ett péstatt intrang i de réttigheter som ar
knutna till ett nationellt varumirke som Inditex dr innehavare av pa grund av Buongiornos
pastadda anvindning av ett kidnnetecken som ar identiskt med detta varumirke utan Inditex
medgivande.

Tillampliga bestimmelser

Unionsrdtt

Forsta direktivet 89/104

Artikel 5 i forsta direktivet 89/104 har rubriken "Réttigheter som ar knutna till ett varumarke”. I
artikel 5.1 och 5.2 foreskrivs foljande:

”1. Det registrerade varumairket ger innehavaren en ensamratt. Innehavaren har rétt att forhindra
tredje man, som inte har hans tillstdnd, att i ndringsverksamhet anvénda

a) tecken som dr identiska med varumirket med avseende pa de varor och tjinster som é&r
identiska med dem for vilka varumaérket ar registrerat,

b) tecken som pa grund av sin identitet eller likhet med varumérket och identiteten eller likheten
hos de varor och tjanster som tiacks av varumirket och tecknet kan leda till forvixling hos
allméanheten, inbegripet risken for association mellan tecknet och varumarket.

2. En medlemsstat kan ocksa besluta att innehavaren skall ha ritt att foérhindra tredje man, som
inte har hans tillstand, fran att i naringsverksamhet anvinda ett tecken som &r identiskt med eller
liknar varumaérket med avseende pa varor och tjanster av annan art 4n dem for vilka varumaérket ar
registrerat, om detta ar kint i den medlemsstaten och om anvidndningen av tecknet utan skilig
anledning drar otillborlig fordel av eller ar till forfang for varumarkets sérskiljningsformaga eller
renommeé.
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Artikel 6 i forsta direktivet 89/104 har rubriken "Begrénsningar av ett varumaérkes réttsverkan”. I
artikel 6.1 foreskrivs foljande:

"Varumadrket ger inte innehavaren rétt att forhindra tredje man att i ndringsverksamhet anvinda

c) varumirket om det dr nodvandigt for att ange en varas eller tjinsts avsedda dndamal, sarskilt
som tillbehor eller reservdel,

forutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affarssed.”

Forsta direktivet 89/104 har upphédvts och ersatts av Europaparlamentets och radets
direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillndrmningen av medlemsstaternas
varumaérkeslagar (EUT L 299, 2008, s. 25), som triddde i kraft den 28 november 2008.

Direktiv 2008/95

Artikel 5 i direktiv 2008/95 har rubriken "Réttigheter som &r knutna till ett varumaérke”. I
artikel 5.1 och 5.2 foreskrivs foljande:

”1. Det registrerade varumairket ger innehavaren en ensamratt. Innehavaren har rétt att forhindra
tredje man, som inte har hans tillstdnd, att i ndringsverksamhet anvianda

a) tecken som dr identiska med varumairket med avseende pa de varor och tjanster som ar
identiska med dem for vilka varumaérket ar registrerat,

b) tecken som pa grund av sin identitet eller likhet med varumairket och identiteten eller likheten
hos de varor och tjdnster som técks av varumérket och tecknet kan leda till férvixling hos
allmanheten, inbegripet risken for association mellan tecknet och varumérket.

2. En medlemsstat far ocksa besluta att innehavaren ska ha ritt att forhindra tredje man, som inte
har hans tillstand, fran att i ndringsverksamhet anvinda ett tecken som é&r identiskt med eller
liknar varumaérket med avseende pa varor och tjdnster av annan art én dem for vilka varumarket ar
registrerat, om detta ar kiant i den medlemsstaten och om anvidndningen av tecknet utan skalig
anledning drar otillborlig fordel av eller ar till forfang for varumarkets sérskiljningsformaga eller
renommeé.

Artikel 6 i direktiv 2008/95 har rubriken "Begrdnsningar av ett varumaérkes rattsverkan”. I
artikel 6.1 foreskrivs foljande:

"Varumairket ger inte innehavaren rétt att forhindra tredje man att i naringsverksamhet anvinda

c) varumdrket om det dr nodvéndigt for att ange en varas eller tjansts avsedda dndamal, sarskilt
som tillbehor eller reservdel,

forutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affarssed.”
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Direktiv 2008/95 har med verkan fran och med den 15 januari 2019 upphévts och ersatts av
Europaparlamentets och radets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 om
tillndrmningen av medlemsstaternas varumaérkeslagar (EUT L 336, 2015, s. 1).

Direktiv 2015/2436

Artikel 14 i direktiv 2015/2436 har rubriken "Begransningar av ett varumaérkes réttsverkan”. I
artikel 14.1 och 14.2 foreskrivs foljande:

”1. Ett varumirke ger inte innehavaren ritt att forhindra tredje man att i ndringsverksamhet
anvidnda

c) varumdrket i syfte att identifiera eller hédnvisa till varor eller tjinster som
varumdrkesinnehavarens varor eller tjanster, sdrskilt om anvdndning av varumirket ar
nodvéandig for att ange en varas eller tjansts avsedda dndamal, sdrskilt som tillbehor eller
reservdel.

2. Punkt 1 ska tillimpas endast om tredje man handlar i enlighet med god affarssed.”

Spansk rditt

I artikel 34 i Ley 17/2001 de Marcas (lag 17/2001 om varumérken) av den 7 december 2001 (BOE
nr 294 av den 8 december 2001, s. 45579) (nedan kallad varumaérkeslagen), i den lydelse som
genomfor artikel 5 i forsta direktivet 89/104, foreskrevs foljande:

”1. Registrering av ett varumirke ger innehavaren ensamrétt att anvinda det i
ndringsverksamhet.

2. Innehavaren av ett registrerat varumarke har rétt att forhindra tredje man, som inte har hans
tillstand, att i ndringsverksamhet anvinda

a) tecken som dr identiska med varumirket med avseende pa de varor och tjinster som é&r
identiska med dem for vilka varumaérket ar registrerat,

b) tecken som pa grund av sin identitet eller likhet med varumérket och identiteten eller likheten
hos varorna eller tjinsterna kan leda till forvixling hos allménheten; forvéxlingsrisken
inbegriper risken for association mellan tecknet och varumarket,

c) tecken som ér identiska med eller liknar varumérket med avseende pé varor och tjanster av
annan art 4n dem for vilka varumairket ar registrerat, om varumarket &r vélként i Spanien och
om anvindningen av tecknet utan skilig anledning kan ge vid handen en koppling mellan dessa
varor eller tjanster och innehavaren av varumaérket eller allmédnt om denna anvdndning drar
otillborlig fordel av eller &r till forfang for varumairkets sdrskiljningsformaga eller dess
renommeé.
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I den ursprungliga lydelsen av artikel 37.1 ¢ i varumérkeslagen, genom vilken artikel 6.1 c i forsta
direktivet 89/104 inforlivades med den spanska rattsordningen, foreskrevs foljande:

"Varumairket ger inte innehavaren ritt att forhindra tredje man, forutsatt att denne handlar i
enlighet med god affirssed, att i ndringsverksamhet anvinda

c) varumirket om det dr nodvandigt for att ange en varas eller tjinsts avsedda dndamal, sarskilt
som tillbehor eller reservdel.”

Artikel 37 i varumairkeslagen éndrades genom Real Decreto-ley 23/2018 de transposicion de
directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje
vinculados (kungligt lagdekret 23/2018 om inforlivande av direktiven om varumaérken,
jarnvigstransport och paketresor och sammanliankade researrangemang) av den
21 december 2018 (BOE nr 312 av den 27 december 2001, s. 127305), for att genomfdra
artikel 14.1 c i direktiv 2015/2436.

I artikel 37.1 och 37.2 i varumairkeslagen i dess dndrade lydelse foreskrivs foljande:

”1. Ett varumirke ger inte innehavaren ratt att forhindra tredje man att i naringsverksamhet
anvanda

c) varumirket i syfte att identifiera eller hénvisa till varor eller tjanster som
varumdrkesinnehavarens varor eller tjanster, sirskilt om anvédndning av varumairket ar
nodvéndig for att ange en varas eller tjansts avsedda dndamal, sirskilt som tillbehor eller
reservdel.

2. Punkt 1 ska tillimpas endast om tredje man handlar i enlighet med god afférssed.”

Malet vid den nationella domstolen och tolkningsfragan

Buongiorno dr ett foretag som tillhandahdller informationstjanster via internet och
mobiltelefonindtet. Under ar 2010 lanserade detta foretag en reklamkampanj for ett abonnemang
pé en tjanst for att skicka multimediainnehall via SMS, som saluférdes under beteckningen Club
Blinko. Abonnemanget pa denna tjanst gjorde det mojligt att delta i en lottdragning, varav ett
pris utgjordes av ett "ZARA-presentkort” till ett viarde av 1 000 euro. En abonnent som klickade
pa en bannerannons for att kunna delta i utlottningen fick pa nista skiarm se kdnnetecknet
”ZARA” inramat av en rektangel vilket paminde om formatet for presentkort.

Inditex véckte talan om varumirkesintrang vid Juzgado de lo Mercantil no 2 de Madrid
(Handelsdomstol nr 2 i Madrid, Spanien) mot Buongiorno och gjorde gillande att Buongiorno
hade gjort intrang i den ensamritt som ar knuten till ett nationellt varumérke som skyddar
kdannetecknet ZARA (nedan kallat varumérket ZARA). Till stod for talan, som grundade sig pa
artikel 34.2 b och 34.2 c i varumairkeslagen, anforde Inditex dels att det forelag en risk for
forvaxling, dels att Buongiorno hade dragit fordel av varumirkets renommé till forfang for
nimnda renommé.

ECLI:EU:C:2024:17 5
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Buongiorno hévdade att det inte hade skett nagot intrang i de rittigheter som &r knutna till
varumérket ZARA och gjorde dérvid gillande att det kidnnetecknet hade anvénts vid ett enstaka
tillfdlle och inte i egenskap av varumarke utan for att ange vad en av lotterivinsterna bestod av.
Enligt Buongiorno ar sadan “referentiell” anvindning en tilliten anvdndning av tredje mans
kédnnetecken som regleras av artikel 37 i varumarkeslagen, savél i dess ursprungliga som i dess
dndrade lydelse.

Domstolen i forsta instans ogillade Inditex talan. Denna domstol gjorde forst bedomningen att
Buongiornos anvandning av varumarket ZARA inte var att anse som en “referentiell” anvindning
hanforlig till artikel 37 i varumarkeslagen, i dess ursprungliga lydelse, men fann dérefter att
villkoren i artikel 34.2 b och 34.2 c i varumarkeslagen inte var uppfyllda.

Inditex 6verklagade domen till Audiencia Provincial de Madrid (Provinsdomstolen i Madrid,
Spanien), och gjorde gillande att det forelag ett sadant varumirkesintrang som avses i
artikel 34.2 c i varumarkeslagen. Audiencia Provincial de Madrid (Provinsdomstolen i Madrid)
ogillade overklagandet med motiveringen att anvindningen av varumirket ZARA inte var till
forfang for det varumairkets renommé och inte heller innebar att nagon otillborlig fordel drogs av
nimnda renommé.

Inditex 6verklagade dérefter vidare till Tribunal Supremo (Hogsta domstolen, Spanien), som ar
hanskjutande domstol i forevarande mal.

Den hénskjutande domstolen har angett att artikel 37 ¢ i varumaérkeslagen, i dess ursprungliga
lydelse, som var tillimplig i tiden (ratione temporis) pa omstdandigheterna i det nationella malet,
utgjorde ett genomforande av artikel 6.1 c i forsta direktivet 89/104, vars lydelse inte har dndrats i
sak genom direktiv 2008/95.

Den hénskjutande domstolen har preciserat att den nuvarande lydelsen av artikel 37.1 c i
varumadrkeslagen innebdr att artikel 14.1 c i direktiv 2015/2436 genomfors, eftersom det
direktivet har upphévt och ersatt direktiv 2008/95.

Den hinskjutande domstolen har papekat att det i artikel 14.1 c i direktiv 2015/2436 anges ett
allmant forfaringssétt, namligen “att identifiera eller hénvisa till varor eller tjanster som
varumadrkesinnehavarens varor eller tjanster”, foljt av uttrycket "sarskilt”, vilket i sin tur atfoljs av
ett omndmnande av ett mer specifikt forfaringssatt, namligen "om anvédndning av varumarket &r
nodviandig for att ange en varas eller tjansts avsedda dndamal, sdrskilt som tillbehor eller
reservdel”. Eftersom det endast var det mer specifika forfaringsséttet som angavs i artikel 6.1 c i
forsta direktivet 89/104, hyser den hinskjutande domstolen tvivel om réckvidden av
omndmnandet av det allmidnna forfaringssittet i artikel 14.1 c i direktiv 2015/2436. Den
hanskjutande domstolen vill fa klarhet i huruvida ndmnda omndmnande utgor ett fortydligande
av nagot som redan underforstatt asyftades i artikel 6.1 c i forsta direktivet 89/104 eller huruvida
omfattningen av "referentiell” anvindning har utvidgats genom direktiv 2015/2436.

Den hidnskjutande domstolen har preciserat att dess fraga belyses genom EU-domstolens tolkning
av artikel 6.1 c i forsta direktivet 89/104 i dom av den 17 mars 2005, Gillette Company och Gillette
Group Finland (C-228/03, EU:C:2005:177), och dom av den 8 juli 2010, Portakabin (C-558/08,
EU:C:2010:416, punkterna 63 och 64). Enligt samma domstol forefaller det som om
EU-domstolen har begrinsat omfattningen av varumaérkets réttsverkan till anvindning som ar
nodvindig for att ange det avsedda dndamalet med en vara, sdrskilt dd den har forklarat att det
syfte som efterstrdavas med artikel 6.1 c i forsta direktivet 89/104 &r att "mojliggora for dem som
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levererar varor och tjanster som utgér komplement till varumérkesinnehavarens varor och
tjdnster, att anvinda den senares varumarke for att upplysa allmédnheten om att det foreligger ett
anviandningsmadssigt samband mellan deras varor och tjanster och varumarkesinnehavarens varor
och tjanster”.

Den hianskjutande domstolen har angett att svaret pa tolkningsfragan kommer péverka utgangen i
det nationella malet. Samma domstol har preciserat att om den bifaller 6verklagandet savitt avser
tolkningen och tillaimpningen av den bestimmelse som ger skydd for kdnda varumaérken, ska den
prova huruvida Buongiornos anvdandning av varuméirket ZARA omfattas av den begréansning som
foreskrivs i artikel 37.1 ¢ i varumairkeslagen, i dess ursprungliga lydelse, vilken ér tillimplig i tiden
(ratione temporis) pa den tvist som ér foremal for overklagandet, eftersom denna begrinsning
motsvarar den som foreskrivs i artikel 6.1 c i forsta direktivet 89/104. Enligt den hanskjutande
domstolen skulle Buongiornos forfaringssiatt emellertid kunna motsvara den nuvarande lydelsen
av artikel 14.1 c i direktiv 2015/2436 battre &n lydelsen av artikel 6.1 c i direktiv 89/104.

Mot denna bakgrund beslutade Tribunal Supremo (Hogsta domstolen) att vilandeforklara malet
och stilla foljande fraga till EU-domstolen:

”Ska artikel 6.1 c i forsta direktivet [89/104] tolkas pa sa sétt att det mer allménna forfaringssatt
som nu avses i artikel 14.1 c i direktiv ... 2015/2436 — anvdndning av 'varumadrket i syfte att
identifiera eller hanvisa till varor eller tjanster som varumarkesinnehavarens varor eller tjanster’
— underforstatt omfattas av begransningen av ritten till varumarket?”

Huruvida begiran om forhandsavgorande kan tas upp till provning
Inditex anser att begdran om forhandsavgorande inte kan tas upp till provning av tva skal.

Inditex har for det forsta papekat att den hdnskjutande domstolen anser att tolkningen av
artikel 6.1 c i forsta direktivet 89/104 endast &r relevant om 6verklagandet kan bifallas pa grund
av ett asidoséttande av artikel 34.2 c i varumaérkeslagen, det vill siga pa grund av intrang i ett ként
varumaérke. Enligt Inditex dr anvindningen av ndgon annans varumairke i detta fall inte forenlig
med “god affdrssed” i den mening som avses i artikel 37.1 c i varumairkeslagen, i dess ursprungliga
lydelse. Eftersom svaret pa fragan saledes inte ér avgorande for den hidnskjutande domstolens
avgorande, kan begdran om forhandsavgorande inte tas upp till prévning.

Det ska erinras om att det foljer av fast rattspraxis att det, inom ramen for det samarbete mellan
EU-domstolen och de nationella domstolarna som inforts genom artikel 267 FEUF, uteslutande
ankommer pa den nationella domstolen, vid vilken det nationella malet anhdngiggjorts och
vilken har ansvaret for det réttsliga avgorandet, att mot bakgrund av de sirskilda
omstdndigheterna i mélet bedoma savil om ett forhandsavgorande ar nodvindigt for att doma i
saken som relevansen av de fragor som stélls till EU-domstolen. EU-domstolen ar foljaktligen i
princip skyldig att meddela ett forhandsavgorande nér de fragor som stéllts avser tolkningen av
en unionsregel (dom av den 16 mars 2023, Beobank, C-351/21, EU:C:2023:215, punkt 43 och dar
angiven réttspraxis).

En fraga som ror unionsratten ska saledes presumeras vara relevant. En begéran fran en nationell
domstol kan bara avvisas da det ar uppenbart att den begdrda tolkningen eller
giltighetsprovningen av unionsritten inte har ndgot samband med de verkliga omstdndigheterna
eller saken i det nationella malet eller da fragorna &ér hypotetiska eller EU-domstolen inte har
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tillgang till sadana uppgifter om de faktiska eller rittsliga omstandigheterna som ar nédvéindiga
for att kunna ge ett anviandbart svar pa den fraga som stéllts till den (dom av den 16 mars 2023,
Saatgut-Treuhandverwaltung (KWS Meridian), C-522/21, EU:C:2023:218, punkt 26 och dér
angiven réttspraxis).

I forevarande fall framgar det av beslutet om hénskjutande att det nationella malet avser tredje
mans pastddda anvindning av ett nationellt varumirke utan varumairkesinnehavarens
medgivande och att parterna i malet bland annat dr oense om huruvida artikel 37.1 c i
varumadrkeslagen, i dess ursprungliga lydelse, ar tillimplig. Det framgar dven av beslutet om
hanskjutande att den nationella domstolen vill fa klarhet i rackvidden av artikel 6.1 c i forsta
direktivet 89/104, som ror begransningar av ett nationellt varumaérkes riattsverkan och som har
inforlivats med spansk rétt genom namnda artikel 37.

Mot denna bakgrund ar det inte uppenbart att den begédrda tolkningen av artikel 6.1 c i forsta
direktivet 89/104 saknar samband med de verkliga omstédndigheterna eller saken i det nationella
malet, eller att fragan skulle vara hypotetisk.

I den man Inditex har gjort géllande att tolkningsfragan ar hypotetisk pa grund av att villkoren for
laglig anviandning i artikel 6.1 c i forsta direktivet 89/104 sammanfaller med de villkor for
anviandning med avseende pa ett kidnt varumérke som innehavaren har rétt att forhindra enligt
artikel 5.2 i direktivet, vilket innebdr att dessa bada bestimmelser utesluter varandra, ska det
papekas att detta argument avser tolkningen av artikel 6.1 sista meningen i direktivet. Inditex
argument syftar saledes till att stélla en annan fraga om tolkningen av artikel 6.1 én den som den
hinskjutande domstolen har stéllt, och det gér inte att ddrav dra slutsatsen att den stillda fragan ar
uppenbart hypotetisk.

Inditex har for det andra hiavdat att den hanskjutande domstolen tycks anse att ordalydelsen i
artikel 14.1 c i direktiv 2015/2436 gor det mojligt att anvdnda det varumaérke som ar aktuellt i det
nationella malet, eftersom det ror sig om "referentiell” anvindning, till skillnad fran vad som foljer
av en bokstavstolkning av artikel 6.1 c i forsta direktivet 89/104. Inditex har papekat att det inte i
sig dr tillatet att anvdnda ett varumairke ”i syfte att identifiera eller hdnvisa till varor eller tjanster
som varumaérkesinnehavarens varor eller tjanster”, utan maste dessutom vara forenligt med "god
affirssed” och vara forenligt med reglerna om konsumtion av varumérkesrattigheter i fall dar
transaktioner avser andras varor. Svaret pa tolkningsfragan skulle siledes inte vara anviandbart,
eftersom det dr uppenbart att det inte kommer att vara tillrackligt for att den réttsfraga som har
uppkommit i det nationella malet ska kunna avgoras.

Den omstiandigheten att den hanskjutande domstolen, for att avgora malet, dven kan vara skyldig
att prova eller beakta andra bestimmelser én dem som avses i fragan kan inte leda till slutsatsen att
fragan saknar samband med saken i mélet och séledes inte kan tas upp till provning.

De tva argument som Inditex har anfort for att bestrida att begéran om férhandsavgoérande kan tas
upp till provning kan séledes inte godtas.

Europeiska kommissionen har i sitt yttrande, dock utan att klart hdvda att begdran om
forhandsavgorande inte kan tas upp till provning, papekat att fragan om tolkningen av
artikel 6.1 c i direktiv 2008/95, som dr tillamplig i tiden (ratione temporis) i det nationella malet,
endast uppkommer om Buongiornos anvindning av varumirket ZARA utgor tredje mans
anvandning i ndringsverksamhet, vilken &r forbjuden enligt artikel 5 i direktivet. Eftersom den
nationella domstolen i forsta instans inte forefaller ha gjort sig skyldig till felaktig

8 ECLI:EU:C:2024:17



37

38

39

40

41

42

Dowm Av peN 11. 1. 2024 — MAL C-361/22
INDITEX

rattstillimpning nér den fann att anvindningen av varumérket ZARA inte omfattades av nagot av
de fall av varumirkesanvidndning som avses i artikel 34 i varumairkeslagen, genom vilken ndmnda
artikel 5 inforlivades med spansk ritt, dr det inte nodvandigt att prova huruvida villkoren i
artikel 37 i denna lag, genom vilken den ursprungliga lydelsen av artikel 6.1 c i direktiv 2008/95
inforlivats med spansk ritt, ar uppfyllda.

Det ska i detta hinseende papekas att kommissionens argument innebér att domstolen ska uttala
sig om tolkningen av artikel 5 i direktiv 2008/95. Saledes kan de inte godtas av samma skil som
angetts i punkt 34 i férevarande dom.

Foljaktligen ska begéran om féorhandsavgorande provas i sak.

Provning av tolkningsfragan

Det framgar av beslutet om hdnskjutande att de faktiska omstédndigheterna i det nationella malet
intraffade under ar 2010. Forsta direktivet 89/104 har upphévts och ersatts av direktiv 2008/95,
som trddde i kraft den 28 november 2008. Den bestammelse som var tillimplig i tiden (ratione
temporis) vid tidpunkten for de faktiska omstdndigheterna i det nationella malet var saledes
artikel 6.1 c i direktiv 2008/95 och inte artikel 6.1 c i forsta direktivet 89/104. Den sistndmnda
bestimmelsen har ersatts av den forstndmnda bestaimmelsen. Det ska emellertid preciseras att
dessa bada bestammelser har samma lydelse.

Det framgar dven av begdran om forhandsavgorande att den hénskjutande domstolen inte hyser
nagra tvivel om att anvdndningen av varumarket, enligt artikel 6.1 c i direktiv 2008/95, ska avse
identifieringen av eller hanvisningen till varor eller tjanster "som varumérkesinnehavarens varor
eller tjanster”. Det ska ndmligen preciseras att &ven om detta krav numera uttryckligen kommer
till uttryck i artikel 14.1 c i direktiv 2015/2436, framgar det av réttspraxis avseende tolkningen av
artikel 6.1 c i forsta direktivet 89/104 att det forelag ett sadant krav tidigare (se, for ett liknande
resonemang, dom av den 17 mars 2005, Gillette Company och Gillette Group Finland, C-228/03,
EU:C:2005:177, punkt 33, och dom av den 8 juli 2010, Portakabin, C-558/08, EU:C:2010:416,
punkt 64).

Den hinskjutande domstolens tvivel vad géller tolkningen av artikel 6.1 c i direktiv 2008/95 foljer
saledes av att den bestimmelse som ersatt denna bestdmmelse, det vill sdga artikel 14.1 c i
direktiv 2015/2436, har avfattats pa ett annat sdtt, nar det géller omfattningen av tredje mans
anvindning av varumérket som innehavaren av detta varumirke inte kan férhindra. Denna
anviandning avser ndmligen inte enbart angivandet av det avsedda dndamaélet for en vara som
salufors av tredje man eller for en tjanst som denne tillhandahaller.

For att kunna ge den hénskjutande domstolen ett anvéndbart svar ska tolkningsfragan darfor
omformuleras pa sa sitt att den hdnskjutande domstolen vill fa klarhet i huruvida artikel 6.1 c i
direktiv 2008/95 ska tolkas s& att den omfattar all anvindning av varumérket i
ndringsverksamhet som gors av tredje man for att, i enlighet med god afférssed, identifiera eller
hédnvisa till varor eller tjdnster som varumirkesinnehavarens varor eller tjinster, eller endast
sadan anvdandning av varumaérket som ar nodvéndig for att ange det avsedda d&ndamalet for en
vara som salufors av tredje man eller for en tjdnst som denne tillhandahaller.
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Domstolen erinrar om att enligt fast rattspraxis ska vid tolkningen av en unionsbestammelse inte
bara lydelsen beaktas, utan ocksa ssmmanhanget och de mal som efterstrédvas med de foreskrifter
som bestimmelsen ingdr i. Aven en unionsbestimmelses tillkomsthistoria kan ge relevanta
upplysningar om tolkningen av densamma (dom av den 16 mars 2023, Towercast, C-449/21,
EU:C:2023:207, punkt 31 och dar angiven rattspraxis).

Enligt ordalydelsen i artikel 6.1 c i direktiv 2008/95 ger varumadrket inte innehavaren rétt att
forhindra tredje man att i ndringsverksamhet anvédnda varumérket om det dr nodvandigt for att
ange en varas eller tjansts avsedda dndamal, sérskilt som tillbehor eller reservdel.

I artikel 14.1 c i direktiv 2015/2436 foreskrivs ddaremot inledningsvis att den bestimmelsen
omfattar anvindning av varumarket i syfte att identifiera eller hdnvisa till varor eller tjanster som
varumirkesinnehavarens varor eller tjanster. Ddrefter aterges det normativa innehallet i
artikel 6.1 c i direktiv 2008/95, féreganget av ordet "séarskilt”.

Det framgar séledes av en bokstavlig jamforelse av dessa bada bestimmelser att sadan anvindning
som kan begrénsa ett varumairkes réttsverkan enligt artikel 6.1 c i direktiv 2008/95 numera utgor
ett av de fall av laglig anvdndning som innehavaren av ett varumaérke inte kan forhindra med stod
av artikel 14.1 c i direktiv 2015/2436.

Harav foljer att artikel 6.1 c i direktiv 2008/95 har en mer begrdnsad rackvidd an artikel 14.1 c i
direktiv 2015/2436, eftersom ndmnda artikel 6.1 ¢ endast avser anvandning i naringsverksamhet
av varumarket ndr detta dr nodvandigt for att ange en varas eller tjansts avsedda éndamal.

Denna tolkning av artikel 6.1 c i direktiv 2008/95 stdds sévil av de mal som efterstrédvas med detta
direktiv, sarskilt syftet med denna bestimmelse, sdsom detta har definierats i rattspraxis, som av
en analys av tillkomsthistorien bakom den bestimmelse som ersatt den, det vill siga artikel 14.1 c i
direktiv 2015/2436.

For det forsta foljer av domstolens praxis att artikel 6 i ndmnda direktiv, genom en begrénsning av
rattsverkningarna av de réttigheter som en varumirkesinnehavare har enligt artikel 5 i
direktiv 2008/95, syftar till att forena det grundlaggande intresset av varumérkesskydd med det
grundldggande intresset av fri rorlighet for varor och frihet att tillhandahalla tjanster pa den inre
marknaden pa ett sadant sdtt att varumirkesrdtten kan uppritthalla sin funktion som ett
vasentligt inslag i det system med sund konkurrens som fordraget syftar till att inféra och
upprétthalla (se, for ett liknande resonemang, dom av den 17 mars 2005, Gillette Company och
Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, punkt 29).

Vad ndrmare bestamt géller artikel 6.1 c i direktiv 2008/95 har domstolen angett att tillimpningen
av denna bestimmelse inte dr begridnsad till situationer dar det &r nodvandigt att anvéinda ett
varumirke for att ange en varas avsedda dndamal “"som tillbehor eller reservdel” (se, for ett
liknande resonemang, dom av den 17 mars 2005, Gillette Company och Gillette Group Finland,
C-228/03, EU:C:2005:177, punkt 32). De situationer som omfattas av tillimpningsomradet for
artikel 6.1 ¢ ska emellertid begrénsas till dem som svarar mot syftet med denna bestdmmelse
(dom av den 8 juli 2010, Portakabin, C-558/08, EU:C:2010:416, punkt 64).

Domstolen har i detta avseende preciserat att syftet med artikel 6.1 c i direktiv 2008/95 ar att gora
det mojligt for dem som levererar varor och tjanster som utgér komplement till
varumdrkesinnehavarens varor och tjanster att anvinda detta varumaérke for att pa ett begripligt
och fullstdndigt satt upplysa allmédnheten om det avsedda dndamalet med den vara eller tjénst
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som de erbjuder eller, med andra ord, om att det foreligger ett anvindningsméssigt samband
mellan deras varor eller tjanster och varumiérkesinnehavarens varor eller tjanster (se, for ett
liknande resonemang, dom av den 17 mars 2005, Gillette Company och Gillette Group Finland,
C-228/03, EU:C:2005:177, punkterna 33 och 34, och dom av den 8 juli 2010, Portakabin,
C-558/08, EU:C:2010:416, punkt 64).

Av detta foljer enligt réttspraxis att tillimpningsomradet for artikel 6.1 c i direktiv 2008/95 avser
anvindning av varumirket for att identifiera eller hénvisa till varor eller tjanster som
varumdrkesinnehavarens varor eller tjanster endast om anvidndningen &r begrdnsad till en
situation dér det dr nodvéndigt for att ange det avsedda éndamalet med en vara som salufors av
tredje man eller for en tjanst som denne tillhandahaller. Nar det giller artikel 14.1 c i
direktiv 2015/2436 motsvarar en sddan situation endast en av de situationer dir anvindningen av
varumadrket inte kan forbjudas av innehavaren.

For det andra, eftersom den hédnskjutande domstolen har stéllt sin fraga for att fa klarhet i
rackvidden av artikel 6.1 c i direktiv 2008/95 med hénsyn till det normativa innehéllet i den
bestdmmelse som ersatt den, kan tillkomsthistorien for sistndmnda bestémmelse ge relevanta
upplysningar for tolkningen av artikel 6.1 c.

I detta avseende framgar det av forslaget till Europaparlamentets och radets direktiv om
tillndrmningen av medlemsstaternas varumérkeslagar (COM(2013) 162 final) att "[d]et ans[ag]s
lampligt att ... foreskriva en uttrycklig begridnsning som omfatta[de] referentiell anvindning i
allménhet”. Sasom generaladvokaten har papekat i punkt 78 i sitt forslag till avgérande visar orden
"lampligt att ... foreskriva” pa kommissionens vilja att foresla att det inférs en begransning av
varumadrkets rattsverkan som allmént avser referentiell anvindning och att utvidga riackvidden av
begransningen, som numera foreskrivs i artikel 14.1 c i direktiv 2015/2436, och inte att foresla ett
klargérande eller fortydligande av grénserna i artikel 6.1 c i direktiv 89/104.

Sasom generaladvokaten har papekat i punkt 79 i sitt forslag till avgorande framgar dessutom
kommissionens avsikt att utvidga rdackvidden av den begrinsning som tidigare foreskrevs i
artikel 6.1 c i direktiv 2008/95 av ordalydelsen i skal 25 i forslaget till Europaparlamentets och
radets direktiv om tillndrmningen av medlemsstaternas varumarkeslagar (COM(2013) 162 final),
dar det angavs att "innehavaren inte [bor] ha rétt att hindra allmént rattvis och érlig anvindning av
varumadrket for att identifiera eller hanvisa till varorna och tjédnsterna som innehavarens varor och
tjidnster”.

Tillkomsthistorien for artikel 14.1 c i direktiv 2015/2436 ger saledes stod for tolkningen att
rickvidden av artikel 6.1 c¢ i direktiv 2008/95 &r mer begrinsad én rickvidden fér ndmnda
artikel 14.1 c.

I forevarande fall ankommer det pa den nationella domstolen att, med beaktande av samtliga
omstidndigheter i det nationella malet, bland annat avgéra huruvida Buongiorno, genom sin
reklamkampanj for ett abonnemang pa en av bolagets tjanster som gjorde det mdojligt att delta i
en lottdragning dar en av priserna bestod av ett "ZARA-presentkort”, varvid abonnenten pa
skdarmen fick se kdnnetecknet "ZARA” inramat av en rektangel, vilket pAminde om formatet for
presentkort, har anvdnt varumérket ZARA, i den mening som avses i artikel 5 i direktiv 2008/95,
och, om sa é&r fallet, mot bakgrund av artikel 6.1 i det direktivet, bedoma huruvida denna
anviandning var nddvandig for att ange det avsedda dndamalet med den tjanst som Buongiorno
tillhandaholl och, i forekommande fall, huruvida denna anvéndning skedde i enlighet med god
affarssed.
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Av det anforda foljer att tolkningsfrdgan ska besvaras enligt foljande. Artikel 6.1 c i
direktiv 2008/95 ska tolkas sd, att den avser tredje mans anvdndning av varumirket i
ndringsverksamhet for att i enlighet med god afférssed identifiera eller hianvisa till varor eller
tjdnster som varumairkesinnehavarens varor eller tjanster endast ndr sadan anvéndning av
varumadrket dr nodvéndig for att ange det avsedda dndamaélet med en vara som salufors av tredje
man eller for en tjanst som denne tillhandahaller.

Rittegangskostnader

Eftersom forfarandet i forhallande till parterna i det nationella malet utgor ett led i beredningen av
samma mal, ankommer det pa den héanskjutande domstolen att besluta om
rittegangskostnaderna. De kostnader for att avge yttrande till domstolen som andra én ndmnda
parter har haft &r inte erséttningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (fjarde avdelningen) f6ljande:

Artikel 6.1 c i Europaparlamentets och radets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008
om tillnirmningen av medlemsstaternas varumaérkeslagar

ska tolkas sa,

att den avser tredje mans anvindning av varumairket i niringsverksamhet for att i enlighet
med god affirssed identifiera eller hidnvisa till varor eller tjinster som
varumirkesinnehavarens varor eller tjinster endast nir sdidan anvindning av varumairket ar

nodvindig for att ange det avsedda dndamalet med en vara som salufors av tredje man eller
for en tjanst som denne tillhandahaller.

Underskrifter
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