DOM AV DEN 14.5.2009 — MAL T-165/06
FORSTAINSTANSRATTENS DOM (femte avdelningen)
den 14 maj 2009 *

I mal T-165/06,

Elio Fiorucci, Milano (Italien), foretradd av advokaterna A. Vanzetti, G. Sironi och
F. Rossi,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretridd av O. Montalto och L. Rampini, bada
i egenskap av ombud,

svarande,

varvid motparten i forfarandet vid harmoniseringsbyréns 6verklagandendmnd, som
intervenerat vid forstainstansritten, var

* Rattegangssprék: italienska.
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Edwin Co. Ltd, Tokyo (Japan), foretratt av advokaterna D. Rigatti, M. Bertani, S. Verea,
K. Muraro och M. Balestriero,

angdende en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyréns forsta
6verklagandendmnd den 6 april 2006 (4drende R 238/2005-1) om ett ogiltighets- och
upphévandeforfarande mellan Elio Fiorucci och Edwin Co. Ltd,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (femte avdelningen)

sammansatt av ordféranden M. Vilaras samt domarna M. Prek och V.M. Ciuca
(referent),

justitiesekreterare: forste handldggaren J. Palacio Gonzélez,

med beaktande av ansdkan som inkom till forstainstansréttens kansli den 19 juni 2006,

med beaktande av harmoniseringsbyrins svarsinlaga som inkom till forstainstans-
rattens kansli den 1 december 2006,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till forstainstansrittens
kansli den 6 december 2006,

efter forhandlingen den 5 november 2008,
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foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Sokanden, modedesignern Elio Fiorucci, blev vdlkind i Italien pd 1970-talet. Till foljd av
ekonomiska svarigheter under 1980-talet inleddes ett forenklat konkursfoérfarande mot
sokandens bolag Fiorucci SpA.

Den 21 december 1990 o6verldt Fiorucci alla sina immateriella tillgdngar till interve-
nienten Edwin Co. Ltd, som é&r ett multinationellt japanskt bolag. I artikel 1
i overlatelseavtalet foreskrivs foljande:

"Bolaget Fiorucci overlater, siljer och overfor till bolaget Edwin ... som, a sin sida,
forvérvar:

i) alla registrerade varumirken och varumirkesansokningar i hela virlden, alla
patent, monster och bruksmodeller samt alla andra sérskiljande kidnnetecken som
tillhor bolaget Fiorucci, vilka uppriaknas under A, A1-A2 och A3 i bilagan till detta
avtal (varvid de varumirken som registrerats i Italien aterfinns under A, de
varumérken som registrerats i utlandet under A1, de italienska patenten under A2
och de utlindska patenten under A3),
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ii) alla befintliga avtal avseende varumdrken och, i férekommande fall, andra
sdrskiljande kannetecken, sdsom licensavtal som reglerar rdtten att anvinda
dessa varumdrken,

iii) alla Fioruccis arkiv innehallande modeller pa papper, affischer i firg, kollektioner,
tygprover, affischer for skyltning, marknadsforingsmaterial, kollektionsprover som
skapats av bolaget Fiorucci och fotografier (know.how’), och

iv) alla exklusiva réttigheter att anvinda namnet 'FIORUCCT och att tillverka och sélja
klader och andra produkter under market 'FIORUCCI.”

Sokanden upprattholl i nagra ar ett samarbete med intervenienten.

Intervenienten ingav den 23 december 1997 en ansokan om registrering som
gemenskapsvarumirke av ordmirket ELIO FIORUCCI till harmoniseringsbyréan.
Registreringsansokan avsag en rad varor vilka omfattas av klasserna 3, 18 och 25
i Nice6verenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjénster vid
varumdrkesregistrering av den 15 juni 1957, med &ndringar och tilldgg.

Ordmérket ELIO FIORUCCI registrerades av harmoniseringsbyrén den 6 april 1999
och offentliggjordes i Bulletinen for gemenskapsvarumdrken nr 39/1999 av den
17 maj 1999.
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Den 3 februari 2003 ingav s6kanden en ansékan om upphévande och ogiltighets-
forklaring av varumaérket med stod av artiklarna 50.1 ¢ och 52.2 a i radets férordning
(EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumérken (EGT L 11, 1994,
s. 1; svensk specialutgava, omrade 17, volym 2, s. 3), i dess dndrade lydelse.

Genom beslut av den 23 december 2004 bif6ll harmoniseringsbyrans annullerings-
enhet ansokan om ogiltighetsforklaring av varumirket ELIO FIORUCCI, med
motiveringen att artikel 52.2 i forordning nr 40/94 hade asidosatts. Annulleringsen-
heten fann inte skal att prova ansokan om upphévande av varumérket.

Annulleringsenheten fann att artikel 21.3 i Legge Marchi (den italienska lagen om
varumdrken) (nu artikel 8.3 i Codice della Proprieta Industriale (den italienska lagen om
industriell och immateriell dganderitt) var tillimplig och ogiltigférklarade registre-
ringen av det aktuella varumairket, eftersom det hade visats att namnet Elio Fiorucci var
vilkéant och eftersom det inte hade visats foreligga ndgot uttryckligt, klart och otvetydigt
samtycke till att detta namn registrerades som gemenskapsvarumérke. Eftersom detta
skl i sig medforde att varumarket skulle forklaras ogiltigt, fann annulleringsenheten att
det saknades skil att prova de grunder for upphévande som s6kanden hade anfort.

Intervenienten 6verklagade dérfor beslutet till harmoniseringsbyrans 6verklagande-
ndmnd med yrkande om att ndmnden, med éndring av det 6verklagade beslutet, skulle
avsld ansokan om ogiltighetsforklaring av det aktuella varumérket och uppritthalla
registreringen.

Genom beslut av den 6 april 2006 (nedan kallat det angripna beslutet) bif6ll forsta
overklagandendmnden vid harmoniseringsbyran intervenientens 6verklagande och
upphivde annulleringsenhetens beslut, med motiveringen att den relativa ogiltighets-
grund som avses i artikel 52.2 i férordning nr 40/94 inte var tillimplig i det foreliggande
fallet, vilket inte var ett sddant fall som omfattades av den nationella lagstiftningen
(artikel 8.3 i Codice della Proprieta Industriale). Sokandens ans6kan om upphdvande av
det aktuella varumairket p& den grunden att artikel 50.1 c i férordning nr 40/94 hade
asidosatts avslogs likaledes av 6verklagandendmnden.
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Overklagandenimnden framhéll sirskilt att sjilva syftet med artikel 8.3 i Codice della
Proprieta Industriale dr att en berémd persons namn inte ska kunna anvdndas av andra
i kommersiellt syfte. Enligt 6verklagandendmnden inférdes denna bestdmmelse for att
skydda den marknadspotential som tillkommer ett namn som blivit berémt i andra
branscher én rent kommersiella branscher (exempelvis inom omradena konst, politik,
sport, etcetera). Overklagandenémnden angav att, savitt nimnden kénner till, denna
fragestéllning inte avgjorts i rattspraxis, men att "de mest auktoritativa forfattarna inom
den italienska juridiska doktrinen” synes bekrifta att denna bestimmelse forlorar sitt
syfte i de fall dd& denna marknadspotential redan i hog grad har utnyttjats.
Overklagandenimnden angav att det forhallandet att namnet Elio Fiorucci i det
foreliggande fallet var vilkdnt i Italien forvisso inte kunde folja av att namnet
ursprungligen hade anvénts i icke kommersiella ssmmanhang. Enligt 6verklagande-
niamnden var diremot det faktum att Elio Fiorucci var vilkiand som en kulturperson-
lighet, med beaktande av inlagorna och sokandens egen argumentation, en direkt f6ljd
av att han blivit vilkdind som modedesigner och, siledes, av hans kommersiella
verksamhet. Av ovanndmnda skidl fann o6verklagandendmnden att innehavarens
registrering av namnet Elio Fiorucci som gemenskapsvarumairke inte var ett sadant
fall som omfattades av den nimnda nationella bestimmelsen och att villkoren for att
varumdrket skulle forklaras ogiltigt enligt artikel 52.2 i forordning nr 40/94 saledes inte
var uppfyllda.

Nir det géller ansokan om upphévande enligt artikel 50.1 c i forordning nr 40/94 angav
6verklagandendmnden nédrmare att sjilva syftet med denna bestimmelse &r att skydda
allménhetens forvantningar vad avser varans 6verensstimmelse med det budskap som
formedlas genom varumirket efter det att registrering skett. Enligt 6verklagande-
ndmnden ska séledes f6ljande tva villkor vara uppfyllda, for att denna bestimmelse ska
kunna tillimpas:

— For det forsta ska varumirket formedla ett budskap avseende varans art, kvalitet,
geografiska ursprung eller, i férevarande fall, vem som har designat varan.

— For det andra ska det vid anvindning av varumérket kunna konstateras att det
foreligger en motsittning mellan detta budskap och egenskaperna hos den vara
som det for allmdnheten uppvisade varumérket avser.
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I forevarande fall fann 6verklagandendmnden att det forsta av dessa tvé villkor inte var
uppfyllt, vilket innebar att det inte var mojligt att prova huruvida det andra villkoret var
uppfyllt. Den konstaterade ndmligen att det aktuella varumairket inte formedlade nagot
budskap alls avseende de berérda varornas geografiska ursprung, art, kvalitet eller ens
vem som hade designat dem. Enligt 6verklagandendmnden forbinder allménheten inte
nodvindigtvis de varor som avses med ett varumairke bestdende av ett efternamn med
motsvarande fysiska person. Detta beror pa att allménheten 4&r medveten om att
efternamn ofta anviands som varumairken i kommersiellt syfte, utan att detta innebér att
niamnda efternamn motsvarar en verklig person. Dessutom hade s6kanden, genom den
overlatelse som genomfordes ar 1990, avsagt sig alla réttigheter att anvinda savél
varumirket FIORUCCI som varumirket ELIO FIORUCCI. Overklagandenimnden
fann att skillnaden mellan de tvd mirkena var artificiell och att varumérket FIORUCCI
och efternamnet, vilket i praktiken utgor ett sérskiljande kdnnetecken, till fullo kunde
identifieras med varandra.

Niér det géller sokandens andra grund for upphévande, det vill sdga forsaimringen av
kvaliteten pa de varor som avses med varumérket ELIO FIORUCCI, fann 6ver-
klagandendmnden att den grund f6r upphidvande som anges i artikel 50.1 ¢ i férordning
nr 40/94 inte kunde tillimpas. Overklagandenimnden papekade att det intresse som
skyddas genom denna artikel inte dr varornas kvalitet i abstrakt mening utan
allménhetens forvantningar med avseende pa de ndrmare egenskaper hos varorna som
varumadrket utlovar. I férevarande fall fann 6verklagandendmnden att varumérket ELIO
FIORUCCI, vilket endast aterger namnet pé en person, inte formedlar nigra uppgifter
om bestdmda goda kvalitativa egenskaper och att det saledes inte kunde vilseleda
allmédnheten.

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansratten ska

— i forsta hand, ogiltigforklara det angripna beslutet och forklara gemenskapsvaru-
mirket ELIO FIORUCCI ogiltigt,
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— iandra hand, forklara gemenskapsvarumérket ELIO FIORUCCI upphavt, och

— forplikta harmoniseringsbyran och intervenienten att ersitta rittegangskostnad-
erna.

16 Harmoniseringsbyran har yrkat att forstainstansrétten ska

— ogilla talan, och

— forplikta sokanden att ersitta rattegdngskostnaderna.

17 Intervenienten har yrkat att forstainstansratten ska

— iforsta hand, avvisa

a) sokandens yrkande om att det angripna beslutet ska ogiltigforklaras, i den del
ansokan om att upphdvande av gemenskapsvarumérket ELIO FIORUCCI
hérigenom avslas,
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b) sokandens yrkande att det aktuella varumérket ska forklaras upphéavt pa grund
av vilseledande anvdndning, och

¢) sokandens yrkande att det aktuella varumaérket ska forklaras ogiltigt pa grund av
att det ar vilseledande i den mening som avses i artikel 7.1 g i férordning
nr 40/94,

— ogilla alla de yrkanden som framstillts av sokanden sdsom ogrundade i faktisk och
rattslig mening, och

— forplikta sokanden att ersitta rattegidngskostnaderna.

Riittslig bedomning

Upptagande till sakprovning

Intervenienten har gjort géllande att s6kanden, till stod for sin talan mot den del av det
angripna beslutet som avser ansokan om upphévande, inte har angett pa vilket sétt
overklagandendmnden asidosatte artikel 50.1 c i fé6rordning nr 40/94. Intervenienten
har ndmligen papekat att sokanden inte har gjort gillande att denna bestammelse har
tolkats eller tillimpats pa ett felaktigt sitt, utan snarare ifrdgasatt resultatet av
bestimmelsens tillimpning i det angripna beslutet. Enligt intervenienten syftar
sokandens talan endast till att forstainstansrétten ska foreta en ny prévning av de
faktiska omstdndigheterna i drendet, som ska ersitta den prévning som 6verklagande-
ndmnden vid harmoniseringsbyran har foretagit. Denna talan har emellertid vackts vid
en domstol som, enligt artikel 63.1 i forordning nr 40/94, endast dr behorig att
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kontrollera lagenligheten av det angripna beslutet. Detta ir, enligt intervenienten,
tillrdckligt for att konstatera att s6kandens yrkande om upphévande av det aktuella
varumdrket ska avvisas.

Intervenienten har dessutom hévdat att grunderna for soékandens yrkande att det
aktuella varumirket ska forklaras ogiltigt, varigenom det har gjorts géllande att
varumdrket inte dr nytt, att det &r vilseledande i den mening som avses i artikel 7.1 g
i forordning nr 40/94 och att ansokan om registrering av varumarket ingetts i ond tro,
i den mening som avses i artikel 51.1 i férordning nr 40/94, utgér nya grunder som inte
var foremal for provning vid harmoniseringsbyran. Talan kan dirmed inte tas upp till
sakprovning sévitt avser dessa grunder.

Intervenienten anser slutligen att flera av de handlingar som sokanden har bifogat
ansokan av den 19 juni 2006 synes vara nya, eftersom de aldrig har dberopats under
forfarandet vid harmoniseringsbyrén. Detta giller bland annat bilagorna A36, A37,
A39-A59, A74—A94, A103—A106, A116 och A117. Intervenienten har erinrat om att
parterna, enligt fast rittspraxis, inte kan aberopa nya handlingar vid forstainstansrétten
och att dessa handlingar ddrmed inte kan tilldtas som bevisning.

Forstainstansrétten gor foljande beddmning. En talan vid f6érstainstansritten syftar till
att ratten ska prova lagenligheten av 6verklagandendmndernas beslut i den mening som
avses i artikel 63 i forordning nr 40/94 (forstainstansréttens dom av den 6 mars 2003
i mal T-128/01, DaimlerChrysler mot harmoniseringsbyrén (kylargaller), REG 2003,
s. I1-701, punkt 18, av den 3 juli 2003 i mal T-129/01, Alejandro mot harmoniserings-
byran — Anheuer-Busch (BUDMEN), REG 2003, s. 1I-2251, punkt 67, och av den
22 oktober 2003 i mal T-311/01, Editions Albert René mot harmoniseringsbyran —
Trucco (Starix), REG 2003, s. I1-4625, punkt 70). Aven om det i artikel 63.3 i forordning
nr 40/94 foreskrivs att forstainstansrétten “skall vara behorig att undanrdja eller dndra
ett 6verklagat beslut” ska denna punkt ldsas mot bakgrund av féregaende punkt, i vilken
det stadgas att ett "6verklagande far grundas pa bristande behorighet, asidoséttande av
vasentliga formforeskrifter, dsidosittande av fordraget, av denna férordning eller av
nagon rittsregel som giller deras tillimpning eller rérande maktmissbruk”, inom
ramen for artiklarna 229 EG och 230 EG. Den prévning som forstainstansritten gor av
lagenligheten av 6verklagandenamndens beslut ska saledes géras med beaktande av de
rattsfragor som tagits upp infor 6verklagandendmnden (forstainstansrattens dom av
den 31 maj 2005 i mél T-373/03, Solo Italia mot harmoniseringsbyran - Nuova Sala
(PARMITALIA), REG 2005, s. [1-1881, punkt 25).
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Forstainstansrittens uppgift ar saledes inte att préva nya grunder som éberopats infor
ratten eller att prova de faktiska omstandigheterna pa nytt mot bakgrund av bevisning
som har aberopats for forsta gangen vid denna. Att prova sddana nya grunder och att
tillata sadan bevisning skulle ndmligen strida mot artikel 135.4 i forstainstansréttens
rattegéngsregler, enligt vilken parternas inlagor inte kan dndra féremalet for tvisten vid
6verklagandendmnden. Nya grunder och bevisning som aberopats for férsta gaingen vid
forstainstansratten ska déarfor avvisas, utan att det dr nodvéindigt att foreta nagon
provning hirav (se, for ett liknande resonemang, domstolens dom av den 13 mars 2007
i mal C-29/05 P, harmoniseringsbyran mot Kaul, REG 2007, s. I-2213, punkt 54, och
forstainstansriattens dom av den 23 maj 2007 i mél T-342/05, Henkel mot harmoni-
seringsbyran — SERCA (COR), ej publicerad i rittsfallssamlingen, punkt 31).

I forevarande fall papekar forstainstansrétten, betraffande invervenientens forsta grund
for avvisning, att sokanden klart och tydligt har gjort gillande att 6verklagande-
ndmnden asidosatte artikel 50.1 ¢ i forordning nr 40/94 och séledes har aberopat en av
de grunder som anges i artikel 63.2 i forordning nr 40/94. Intervenientens yrkande att
talan ska avvisas savitt avser den andra grunden kan séledes inte vinna bifall.

Nar det giller intervenientens dvriga grunder for avvisning framgar det av handlingarna
i maélet att, som intervenienten har anfort, grunderna for s6kandens yrkande att det
aktuella varumirket ska forklaras ogiltigt, varigenom det har gjorts gillande att
varumdrket inte ar nytt, att det ar vilseledande i den mening som avses i artikel 7.1 g
i forordning nr 40/94 och att ansokan om registrering av varumarket ingetts i ond tro,
i den mening som avses i artikel 51.1 i férordning nr 40/94, utgor nya grunder som inte
var féremal for prévning vid harmoniseringsbyrans dverklagandendmnd. Talan savitt
avser dessa grunder kan dirmed inte tas upp till sakprévning.

De enda grunder som kan provas dr foljaktligen grunderna om att 6verklagande-
ndmnden &sidosatte artiklarna 52.2 a och 50.1 c i forordning nr 40/94, det vill séga de
grunder som avser ogiltighet pa grund av intrang i namnrétten och upphévande pa
grund av vilseledande anvéndning.
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Dessutom ska det papekas att vissa av de handlingar som s6kanden bifogat ansokan, det
vill séga bilagorna A36, A37, A39-A59, A74—A94, A103-A106, A116 och A117, inte
har &beropats under forfarandet vid harmoniseringsbyran och darmed, mot bakgrund
av den réttspraxis som nadmnts i punkt 22 ovan, inte kan tillatas som bevisning.

Prévning i sak

Sokanden har till stod for sin talan &beropat tva grunder, varigenom det har gjorts
géllande att 6verklagandendmnden asidosatte dels artikel 52.2 a i férordning nr 40/94,
dels artikel 50.1 c i samma forordning. Forstainstansratten kommer forst att prova den
andra grunden.

Den andra grunden: Asidosittande av artikel 50.1 c i forordning nr 40/94

Sokanden har i huvudsak gjort gillande att 6verklagandendmnden gjorde en felaktig
bedomning nir den fann att villkoren for tillimpning av artikel 50.1 c i férordning
nr 40/94 inte var uppfyllda i det foreliggande fallet. Enligt sokanden kan varumaérket
ELIO FIORUCCI, for det forsta, i sig vilseleda allménheten i friga om vem som har
designat de varor som omfattas av varumairket. For det andra &r intervenientens
anvindning av varumérket ocksé dgnad att vilseleda allménheten.

Harmoniseringsbyran och intervenienten delar 6verklagandendmndens uppfattning.
De har for det forsta gjort géllande att det aktuella varumaérket inte dr vilseledande i sig,
eftersom konsumenterna dr medvetna om att det &r vanligt forekommande att ett
varumdrke som dr homonymt med namnet pa en designer inte kan kopplas till denna
designer och eftersom en genomsnittskonsument inte kan bli vilseledd genom att
varumdrkesinnehavaren byts ut. Harmoniseringsbyran och intervenienten har for det
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andra gjort géllande att sokanden aldrig har styrkt att det varumérke som yrkandet om
upphédvande avser har anvénts pa ett vilseledande sitt.

Forstainstansrdtten gor foljande bedémning. Sékandens argument att varumaérket
ELIO FIORUCKCI i sig kan vilseleda allménheten, eftersom de varor som avses med
varumadrket inte har designats av sokanden, forkastades i punkterna 53 och 54 i det
angripna beslutet. Overklagandenimnden fann namligen att den omstindigheten att
ett varumérke och ett efternamn &r identiska inte i sig innebér att omsdttningskretsen
tror att den person vars efternamn varumaérket bestar av har designat de varor som bér
varumdrket. Enligt 6verklagandendmnden &r det i alla kommersiella branscher
vedertagen praxis att anvidnda varumérken som utgors av efternamn, och omsitt-
ningskretsen dr vil medveten om att det bakom varje varumérke som utgors av ett
efternamn inte nédvéndigtvis star en modedesigner med samma namn.

Dessa ¢verviganden maéste godtas.

Domstolen har slagit fast att ett varumérkes grundldggande funktion &r att, i fraga om
en vara eller tjanst som kdnnetecknas av varumadrket, garantera konsumenten eller
slutanvindaren varans eller tjdnstens ursprung, sa att det dr mgjligt att utan risk for
forvaxling sdrskilja denna vara eller tjénst fran andra med ett annat ursprung. For att
varumdrket ska kunna vara ett viasentligt inslag i det system med sund konkurrens som
fordraget syftar till att infora och upprétthalla maste det ndmligen utgora en garanti for
att alla varor eller tjanster som varumérket avser har framstillts eller tillhandahallits
under kontroll av ett enda foretag som ansvarar for deras kvalitet (domstolens dom av
den 12 november 2002 i mél C-206/01, Arsenal Football Club, REG 2002, s. I-10273,
punkt 48).
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Niar det giller forutsittningarna for upphdvande i artikel 12.2 b i radets forsta
direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndirmningen av medlems-
staternas varumérkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgava, volym 13,
omrade 17, s. 178), vars normativa innehdll i huvudsak ar identiskt med det
i artikel 50.1 ¢ i foérordning nr 40/94, har domstolen dessutom slagit fast att ett
varumirke som motsvarar namnet pa den som utformat och forst tillverkat de varor
som forsetts med detta varumirke inte av denna anledning kan bli foremal for
upphédvande pa den grunden att varumairket skulle vara vilseledande, bland annat nir
den goodwill som &r knuten till varumaérket har overlatits tillsammans med det foretag
som tillverkar de varor som forsetts med detta varumarke (domstolens dom av den
30 mars 2006 i mal C-259/04, Emanuel, REG 2006, s. I-3089, punkt 53). Denna slutsats
grundar sig pa att det inte finns nagot faktiskt vilseledande eller nagon tillrackligt
allvarlig risk for att genomsnittskonsumenten ska vilseledas. En sadan konsument kan
visserligen paverkas vid sitt kop av den aktuella varan och tro att den person vars namn
varumérket motsvarar har deltagit i utformningen av varan. Det &r emellertid det
foretag som innehar varumaérket som sékerstiller denna varas egenskaper och kvalitet
(se, for ett liknande resonemang, domen i det ovannidmnda malet Emanuel,
punkterna 47 och 48).

Det ska dven slés fast att ett varumérke som motsvarar fornamnet och efternamnet pa
den som utformat och forst tillverkat de varor som forsetts med detta varumairke inte
endast av denna anledning kan bli foreméal for upphidvande pa den grunden att
varumdrket skulle vara vilseledande, nér innehavaren lagligen genom 6verlatelse har
forvirvat ett varumirke som endast bestar av efternamnet pa den som utformat varorna
savil som samtliga 6vriga immateriella tillgdngar fran det foretag som tillverkar de
varor som forsetts med detta varumérke.

Eftersom detta faktiskt ar fallet i forevarande mal kan forstainstansritten inte godta
argumentet att varumérket ELIO FIORUCCI i sig &r dgnat att vilseleda allménheten
i frdga om ursprunget for de varor som det avser i den mening som avses i artikel 50.1 ¢
i forordning nr 40/94.

Sokanden har vidare pastitt att varumirket ELIO FIORUCCI anvints pa ett
vilseledande sitt, vilket har vilselett allménheten i fraga om vem som designat
varorna och saledes har utgjort ett sddant vilseledande som medfor att varumérket
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ELIO FIORUCCI ska upphévas enligt artikel 50.1 c i férordning nr 40/94. Vad betraffar
detta péastdende pépekar forstainstansritten att det for att denna artikel ska vara
tillamplig kravs att den vilseledande anvédndningen av varumaérket har dgt rum efter dess
registrering. Sokanden ska vederborligen styrka att det har varit fraga om sédan
vilseledande anvéndning,

Som harmoniseringsbyran och intervenienten har anfort har sokanden emellertid inte
forebringat ndgon bevisning for en sddan anvdndning av varumérket ELIO FIORUCCI
fran intervenientens sida efter det att varumaérket registrerats. I avsaknad av sddan
bevisning kan det inte vara friga om en anvindning som &ar dgnad att vilseleda
allménheten i den mening som avses i artikel 50.1 c i forordning nr 40/94. Talan kan
ddrmed inte vinna bifall pa denna grund.

Den forsta grunden: Asidosittande av artikel 52.2 a i forordning nr 40/94

Sokanden har gjort géllande att 6verklagandendmnden forvaxlade och sammanforde
fragan om réttigheterna till varumirket FIORUCCI, som har varit foremal for en
overlatelse, och fragan om rittigheterna till det varumérke som utgors av namnet Elio
Fiorucci, som aldrig har varit foremal f6r nagon 6verlatelse. S6kanden har &ven bestritt
overklagandendmndens pastaende att artikel 8.3 i Codice della Proprieta Industriale,
dér det foreskrivs att registrering av ett véilkdnt namn som varumérke &r forbehallen
dess innehavare, endast &r tillamplig i de fall d& namnet blivit vdlkdnt i icke
kommersiella sammanhang. S6kanden har gjort géllande att detta pastdende saknar
grund i italiensk rétt och att s6kanden under alla forhallanden &ven dr mycket vilkdand
i icke kommersiella sammanhang.

Harmoniseringsbyran och intervenienten har hdvdat att talan inte kan vinna bifall pa
denna grund. De har bland annat gjort géllande att artikel 8.3 i Codice della Proprieta
Industriale inte kan tillimpas, eftersom sjilva syftet med denna bestimmelse ar att
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skydda den marknadspotential som tillkommer ett berémt namn i dess egenskap av
sarskiljande kdnnetecken och inte ett beromt namn som redan har anvints
i kommersiellt syfte, vilket redan atnjuter skydd enligt italiensk rétt. Elio Fiorucci
blev emellertid forst vélkdnd i kommersiella sammanhang. I andra hand har
harmoniseringsbyrdn och intervenienten hévdat att &ven om denna tvist skulle
avgoras med tillimpning av artikel 8.3 i Codice della Proprieta Industriale, s kan
gemenskapsvarumirket ELIO FIORUCCI inte anses ogiltigt enligt denna bestimmelse.
De har i detta avseende pastatt att det framgar av overlatelseavtalet att 6verlatelsen
omfattade alla varumirken och alla andra sirskiljande kinnetecken och att det ddrmed
framstar som logiskt att anta att verlatelsen dven omfattade de facto-varumirket ELIO
FIORUCCI.

Forstainstansritten gor foljande bedomning. I artikel 52.2 i férordning nr 40/94
foreskrivs foljande:

2. Efter ansokan till byran eller pa grund av ett genkédromal i mal om varumairkesin-
trang skall ett gemenskapsvarumairke ocksé forklaras ogiltigt om anvdndningen av ett
saddant varumérke kan férbjudas pa grund av en annan éldre rattighet, sarskilt

a) ratten till namn,

enligt gemenskapslagstiftningen eller enligt den nationella ratt som ger detta
skydd.”
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Enligt denna bestimmelse kan harmoniseringsbyran saledes, efter anskan fran en
berord person, forklara ett gemenskapsvarumarke ogiltigt om anvéndningen av detta
varumirke kan forbjudas exempelvis pa grund av en siddan ritt till namn som ar
skyddad enligt nationell rtt.

I artikel 8.3 i Codice della Proprieta Industriale foreskrivs f6ljande:

"Foljande kiannetecken kan, om de ar vilkénda, registreras som varumairke endast av
innehavaren eller med samtycke frdn innehavaren eller frén de personer som namns
i punkt 1: Personnamn, kdnnetecken som anviands inom omrédena konst, litteratur,
vetenskap, politik eller sport, namn och akronymer avseende evenemang eller ideella
organisationer, inklusive deras karakteristiska emblem.”

Overklagandenimnden fann att artikel 8.3 i Codice della Proprieta Industriale inte var
tillimplig i forevarande fall. Som skdl hérfor anférdes i huvudsak att denna
bestimmelse endast ar tillimplig nar det forhallandet att ett personnamn &r vélként
foljer av att det "ursprungligen har anvénts utanfor den kommersiella sfaren”, vilket inte
ar fallet med avseende pa sokandens namn (punkt 44 i det angripna beslutet).

Overklagandenimnden fann att en sddan tolkning av den ovannamnda bestimmelsen
var motiverad mot bakgrund av bestimmelsens syfte, vilket 4r att en berémd persons
namn inte ska kunna anvéindas av andra i kommersiellt syfte (punkt 31 i det angripna
beslutet). Enligt 6verklagandendmnden dr det enligt bestimmelsen mojligt att under
kontrollerade former (det vill siga med samtycke fran den berorda personen) “fora
over” ett efternamn “som hittills har varit véilkdnt inom ett omrade (politik, sport,
etcetera), till ett rent kommersiellt omrade” (punkt 32 i det angripna beslutet).
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Overklagandenimnden tillade att om en berémd person trots allt redan uppfattas av
den stora allménheten som ett kommersiellt varumérke eller ett "varumirke som de
facto &r sérskiljande” har denna "6verforing” redan blivit ett faktum, och artikel 8.3
i Codice della Proprieta Industriale &r foljaktligen inte tillimplig (punkt 33 i det
angripna beslutet).

Overklagandenimnden konstaterade att det helt saknas rittspraxis avseende tolk-
ningen av artikel 8.3 i Codice della Proprieta Industriale, men fann att dess tolkning av
bestammelsen vinner stod hos vissa forfattare inom den italienska juridiska doktrinen,
vilka delvis har citerats i punkterna 41-43 i det angripna beslutet.

I detta hdnseende framhaller forstainstansrétten att personnamn, enligt gemenskaps-
ritten savdl som enligt italiensk rétt, kan utgéra varumirken (se, betriffande
gemenskapsvarumairken, artikel 4 i forordning nr 40/94 och artikel 2 i direktiv 89/104
samt, betriffande italienska varumarken, artiklarna 7 och 8.2 i Codice della Proprieta
Industriale).

Ett varumirke som bestar av ett personnamn har emellertid, i sin egenskap av
upplysning om det kommersiella ursprunget for de varor eller tjanster som det avser, en
funktion som skiljer sig fran funktionen hos ett personnamn som sadant, vilken &r att
identifiera en bestdmd person.

Forstainstansratten kan saledes inte godta 6verklagandendmndens slutsats att ett namn
pé en person som har blivit vilként pa grund av den kommersiella verksamhet som
personen i fraga bedriver endast kan skyddas som ett vélként varumaérke, och inte med
stod av en ritt till namnet enligt artikel 8.3 i Codice della Proprieta Industriale.
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Overklagandenimndens tolkning av artikel 8.3 i Codice della Proprieta Industriale
vinner inte stod i denna bestimmelses ordalydelse. Enligt denna ordalydelse avses
namn pa vilkdnda personer, utan att det gors nagon skillnad beroende pé inom vilket
omrade de har blivit vilkénda.

Med hinsyn till att det inte finns ndgon definition av de omraden som skulle kunna
anses ligga "utanfér den kommersiella sfiren” i Codice della Proprieta Industriale,
skulle det forhéllandet att tillimpningen av den aktuella bestimmelsen gjordes
beroende av detta begrepp, vilket inte ar klart definierat, leda till tvetydighet eller till och
med forvirring och kunna medfora att bestimmelsen tillimpades pa mycket olika sétt
i praktiken.

Vissa omraden, sasom politik och religion, kan ndmligen obestridligen anses ligga
"utanfér den kommersiella sfiren”, medan det ér betydligt svarare att besvara frigan
huruvida andra omraden ingar i denna sfir eller inte. I detta hinseende ér det tillrackligt
att papeka att en "berémd filmregissor” och en "populir fotbollsspelare”, vilka ndmnts
som exempel i punkt 32 i det angripna beslutet, som regel uppbér en betydande
ekonomisk fortjanst genom sin verksamhet inom respektive omréden. Det kan séledes
rimligen havdas att dessa personer har blivit vidlkdnda inom ett omrade som inte kan
anses ligga "utanfor den kommersiella sfiren” och att de, i motsittning till vad
overklagandendmnden angett, foljaktligen inte heller omfattas av den aktuella
italienska bestimmelsen.

Aven om ett vilkint personnamn redan hade registrerats eller anvints som de facto-
varumarke, skulle det skydd som f6ljer av artikel 8.3 i Codice della Proprieta Industriale,
i motsats till vad 6verklagandendmnden har antytt i punkt 33 i det angripna beslutet, pa
intet sétt vara 6verflodigt eller utan mening.
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Varumérkesregistrering och varumirkesskydd omfattar ndmligen specifika varor eller
tjdnster. Det dr visserligen riktigt att det finns bestimmelser, som till exempel artikel 8.5
i férordning nr 40/94 och artikel 4.3 i direktiv 89/104, enligt vilka en innehavare av ett
dldre varumairke kan hindra registrering av ett annat identiskt eller liknande varumairke,
till och med for varor eller tjénster som inte dr identiska med eller av liknande slag som
de varor eller tjainster som omfattas av det dldre varumaérket. Det kravs emellertid att ett
antal villkor ar uppfyllda for att dessa bestimmelser ska kunna tillimpas. Det kan inte
forutsittas att dessa villkor alltid &r uppfyllda.

Det dr foljaktligen inte uteslutet att ett namn pa en vélkidnd person, som har registrerats
eller anvénts som varumérke for vissa varor eller tjanster, kan bli féremal for en ny
registrering for andra varor eller tjédnster, vilka inte &r av liknande slag som de varor eller
tjanster som omfattas av den ildre registreringen. Overklagandenimnden gjorde
saledes en felaktig bedomning nér den slog fast att en "6verforing” av ett namn pa en
valkand person till varumérkesomradet ”blir ett faktum” redan da detta namn
registreras eller anvinds som varumaérke.

Det kan dessutom konstateras att det for att artikel 8.3 i Codice della Proprieta
Industriale ska kunna tillimpas inte stélls andra villkor &n att det aktuella
personnamnet ska vara vélkédnt. Eftersom en person med ett vilkdnt namn genom
denna bestdmmelse far ett mer vidstrickt skydd pa mindre betungande villkor, saknas
skdl for att bestimmelsen inte skulle var tillimplig i ett sddant fall da ett vélkint
personnamn har registrerats eller anvants som varumarke.

Det kan inte heller med stod av den del av doktrinen som har citerats i punkterna 41-43
i det angripna beslutet dras slutsatsen att 6verklagandendmndens tolkning av artikel 8.3
i Codice della Proprieta Industriale ar korrekt.
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Adriano Vanzetti, som tillsammans med Vincenzo Di Cataldo ér forfattare till det verk
som citerats i punkt 41 i det angripna beslutet, deltog ndmligen vid férhandlingen
i egenskap av sokandens advokat. Han uppgav dérvid att den staindpunkt som intagits
av overklagandendmnden pé intet sitt fljer avinnehallet i det aktuella verket. Detta har
antecknats i forhandlingsprotokollet.

Marco Ricolfi, som har citerats i punkt 42 i det angripna beslutet, hinvisar, enligt
overklagandendmnden, till ”[personnamn] som blivit vilkidnda till foljd av att de
ursprungligen har anvdnts pa ett sdtt som ofta inte kan karakteriseras som
néringsverksamhet”. Detta innebdr pa intet sitt ett uteslutande av personnamn som
blivit vélkénda till foljd av att de har anvénts "inom néringsverksamhet”, &ven om detta
ar mindre vanligt.

Maurizio Ammendola, som har citerats i punkt 43 i det angripna beslutet, dr den ende
som talar om en anvindning "utanfér den kommersiella sfiren”, utan att fér den skull
uttryckligen dra slutsatsen att artikel 8.3 i Codice della Proprieta Industriale inte kan
aberopas till skydd for ett personnamn som inte har blivit véilkdnt inom denna sfar.
Under alla omsténdigheter kan forstainstansritten inte, med hénsyn till vad som ovan
anforts, endast pa grundval av denna enda forfattares instéllning uppstilla ett villkor for
tillimpningen av den aktuella bestimmelsen som inte framgar av dess ordalydelse.

Hérav foljer att 6verklagandendmnden gjorde sig skyldig till felaktig réttstillimpning
vid tolkningen av artikel 8.3 i Codice della Proprieta Industriale. Denna felaktiga
rattstillimpning medforde att bestimmelsen med oridtt inte ansags tillimplig pa
sokandens namn, trots att det &r utrett att det ror sig om ett ként personnamn.
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Aven om det antogs att 6verklagandenimndens tolkning av den aktuella bestimmelsen
ar korrekt, dr det likaledes utrett att sokanden dr vidlkdnd dven utanfor “den
kommersiella sfiren” till foljd av att han har varit aktiv inom den konstnirliga,
kulturella och ekologiska sektorn samt pa barnskyddsomrédet.

Aven om det anses att namnet Elio Fiorucci forst senare har blivit vilkint i icke
kommersiella ssmmanhang, eller om det forhallandet att namnet ar vélkint i sidana
sammanhang anses f6lja av att det &dr vilkint inom det kommersiella omradet, utgor
detta i sig inget hinder for att namnet, sdsom vilként i icke kommersiella ssmmanhang,
skyddas av artikel 8.3 i Codice della Proprieta Industriale.

Nar det giller den argumentation som harmoniseringsbyran och intervenienten har
aberopat i andra hand, och varigenom de i huvudsak har gjort gillande att varumarket
ELIO FIORUCCI omfattades av overlatelsen fran sokanden till intervenienten av alla
varumdrken och alla andra sérskiljande kidnnetecken, ér det tillrdckligt att papeka att
6verklagandendmnden inte avslog ansékan om ogiltighetsforklaring av detta skal.

Enligt vad som har angetts ovan i punkt 21 ska forstainstansrétten prova lagenligheten
av de beslut som fattas vid harmoniseringsbyréns instanser. Forstainstansritten kan
inte i nagot fall ersitta den motivering som den behoriga instansen vid harmonise-
ringsbyran, som dr upphovsmannen till den angripna réttsakten, limnat med en egen
motivering (se, for ett liknande resonemang, domstolens dom av den 27 januari 2000
imal C-164/98 P, DIR International Film m.fl. mot kommissionen, REG 2000, s. -447,
punkt 38). Den argumentation som harmoniseringsbyran och intervenienten har
aberopat i andra hand &r saledes verkningslos och kan inte godtas.

Av samtliga ovanstiende oOverviaganden fOljer att talan ska bifallas pd den forsta
grunden. Det angripna beslutet ska foljaktligen ogiltigforklaras.
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Niar det slutligen giller sokandens yrkande att forstainstansriatten ska forklara
varumirket ELIO FIORUCCI ogiltigt, ska det papekas att sokanden i huvudsak har
yrkat att forstainstansritten ska fatta det beslut som harmoniseringsbyréan borde ha
fattat, det vill séiga ett beslut varigenom det aktuella varumairket forklaras ogiltigt. Det
kan saledes konstateras att sokanden, i denna del av det forsta yrkandet, har begirt att
det angripna beslutet ska dndras (se, for ett liknande resonemang, férstainstansrittens
dom av den 4 oktober 2006 i mal T-188/04, Freixenet mot harmoniseringsbyran
(formen pa en svart matt bldstrad flaska), ej publicerad i réttsfallssamlingen,
punkterna 16 och 17). Harmoniseringsbyran och intervenienten har, till bestridande
av sOkandens yrkande att forstainstansritten ska forklara det aktuella varumairket
ogiltigt, emellertid 4beropat argument som inte har provats av 6verklagandendmnden
(se punkt 64 ovan). Mot bakgrund hirav kan sokandens begéiran om éndring av det
angripna beslutet inte bifallas, eftersom detta i princip skulle innebéra att
forstainstansritten utférde sadana administrativa uppgifter och utredningsuppgifter
som ankommer pad harmoniseringsbyran och dirmed skulle strida mot den
institutionella jamvikten, vilken har legat till grund for principen om férdelning av
behorighet mellan harmoniseringsbyran och forstainstansrétten (se, for ett liknande
resonemang, domen i det ovanndmnda malet Formen pa en svart matt blastrad flaska,
punkt 47).

Riittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i réttegéngsreglerna ska tappande part forpliktas att ersdtta
rattegdngskostnaderna, om detta har yrkats. Finns det flera tappande parter, ska rétten
enligt samma bestimmelse besluta om fordelningen av réttegdngskostnaderna.

Sokanden har yrkat att harmoniseringsbyrédn och intervenienten ska forpliktas att
ersitta rittegangskostnaderna. Eftersom harmoniseringsbyrén och intervenienten har
tappat malet, ska sokandens yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund ska harmoniseringsbyran bdra sin réttegdngskostnad och
forpliktas att ersdtta tva tredjedelar av s6kandens réttegangskostnad. Intervenienten
ska béra sin réttegangskostnad och forpliktas att ersitta en tredjedel av sokandens
rattegdngskostnad.
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Mot denna bakgrund beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (femte avdelningen)

foljande:

1) Det beslut som fattats av forsta overklagandenimnden vid Byran for
harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) (harmoniseringsbyran) den 6 april 2006 (irende R 238/2005-1)
ogiltigforklaras, eftersom artikel 8.3 i Codice della Proprieta Industriale (den
italienska lagen om industriell och immateriell dganderitt) i beslutet har
tolkats pa ett sadant sitt att det foreligger felaktig rattstillimpning.

2) Talan ogillas i ovrigt.

3) Harmoniseringsbyran ska béra sin rittegangskostnad och ersitta tva
tredjedelar av den rittegangskostnad som Elio Fiorucci asamkats.
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4) Edwin Co. Ltd ska bira sin rittegangskostnad och ersitta en tredjedel av den
rattegangskostnad som Elio Fiorucci asamkats.

Vilaras Prek Ciuca

Avkunnad vid offentligt ssmmantrdde i Luxemburg den 14 maj 2009.

Underskrifter
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