DOM AV DEN 30.3.2006 — MAL C-259/04

DOMSTOLENS DOM (tredje avdelningen)
den 30 mars 2006

I mal C-259/04,

angdende en begiran om forhandsavgorande enligt artikel 234 EG fran The Person
Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of The Trade Marks Act 1994,
on Appeal from the Registrar of Trade Marks (Férenade kungariket) enligt beslut av
den 26 maj 2004 6versidnt av High Court of Justice (England & Wales), vilket inkom
till domstolen den 16 juni 2004, i malet

Elizabeth Florence Emanuel

mot

Continental Shelf 128 Ltd,

meddelar

DOMSTOLEN (tredje avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden A. Rosas samt domarna J. Malenovsky, J.-P.
Puissochet (referent), A. Borg Barthet och U. Lohmus,

* Rittegangssprak: engelska.

1-3110



EMANUEL

generaladvokat: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
justitiesekreterare: avdelningsdirektéren L. Hewlett,

efter det skriftliga forfarandet och forhandlingen den 1 december 2005,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Elizabeth Florens Emanuel, genom J. Hill, barrister, H. Evans och C. Daniel,
solicitors,

— Continental Shelf 128 Ltd, genom R. Hacon, barrister,

— Forenade kungarikets regering, genom E. O’Neill, i egenskap av ombud, bitridd
av M. Tappin, barrister,

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom N.B. Rasmussen, i egenskap av
ombud,

och efter att den 19 januari 2006 ha hort generaladvokatens forslag till avgorande,

foljande

Dom

Begéran om forhandsavgorande har inkommit fran The Person Appointed by the
Lord Chancellor under Section 76 of The Trade Marks Act 1994, on Appeal from
the Registrar of Trade Marks (den person som Lord Chancellor tillsatt enligt
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section 76 i den brittiska varumérkeslagen av ar 1994 for att avgéra 6verklagande
frén varumirkesregistret, nedan kallad den tillsatta personen) och avser tolkningen
av artiklarna 3.1 g och 12.2 b i radets direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988
om tillndrmningen av medlemsstaternas varumérkeslagar (EGT L 40, s. 1; svensk
specialutgiva, omrade 13, volym 17, s. 178).

Begidran har framstdllts i samband med en tvist mellan modeskaparen
Elizabeth Florence Emanuel och foretaget Continental Shelf 128 Ltd (nedan kallat
CSL). Tvisten avser tva forfaranden mellan henne och detta foretag angéende dels en
invindning mot registrering av varumérket ELIZABETH EMANUEL med versaler
(nedan kallat varumirket ELIZABETH EMANUEL) for kldder tillverkade av CSL,
dels en ans6kan om upphivande av varumirket Elizabeth Emanuel, med gemena
bokstiver med undantag for initialerna, som ar 1997 registrerades av ett annat
foretag som dérefter overlatit registreringen till CSL (nedan kallat varumérket
Elizabeth Emanuel eller det registrerade varumérket).

Tillimpliga bestimmelser

Artikel 3.1 i direktiv 89/104 har foljande lydelse:

“Foljande tecken och varumérken far inte registreras och om registrering har skett
skall de kunna ogiltigforklaras:
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g) Varumirken som &r dgnade att vilseleda allménheten t.ex. med avseende pa
varans eller tjinstens art, kvalitet eller geografiska ursprung.

Artikel 12.2 i direktiv 89/104 har foljande lydelse:

"Ett varumirke skall ... kunna bli féremal for upphidvande om det, efter den dag da
det registrerades,

b) som ett resultat av det bruk innehavaren gjort av varumirket eller den
anvindning till vilken innehavaren gett sitt tillstaind med avseende pa varorna
eller tjinsterna for vilka det &r registrerat, kan komma att vilseleda allménheten,
sirskilt vad giller varornas eller tjinsternas art, kvalitet eller geografiska
ursprung.”

Tvisten vid den nationella domstolen och tolkningsfragorna

Elizabeth Florence Emanuel, som dr vilkind modeskapare pd omradet for
bréllopsmode, bildade &r 1990 ett féretag med firman Elizabeth Emanuel.
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Ar 1996 bildade Elizabeth Florence Emanuel tillsammans med féretaget Hamlet
International Plc foretaget Elizabeth Emanuel Plc (nedan kallat EE Plc). Till det
sistndmnda foretaget Overlit Elizabeth Florence Emanuel sin verksamhet for
utformning och saluforing av kldder, samtliga tillgingar i foretaget, déribland
goodwill och rittigheterna knutna till ansékan om registrering av varumirket
Elisabeth Emanuel som skulle komma att registreras ar 1997.

I september 1997 overlit EE Plc affirsrorelsen, goodwill och det registrerade
varumirket till féretaget Frostprint Ltd, som omedelbart @ndrade sin firma till
Elizabeth Emanuel International Ltd (nedan kallat EE International).
EE International anstillde Elizabeth Florence Emanuel, som dock limnade sin
anstillning en ménad senare.

I november 1997 éverlit EE International det registrerade varumérket till ett annat
foretag, Oakridge Trading Ltd (nedan kallat Oakridge). Den 18 mars 1998 limnade
Oakridge in en ans6kan om registrering av varumérket ELIZABETH EMANUEL.

En invéindning mot den ovanndmnda ansékan framstilldes den 7 januari 1999. En
ans6kan om upphivande av det registrerade varumarket Elizabeth Emanuel ingavs
den 9 september samma ar.

Hearing Officer, som var forsta instans i invéindningsférfarandet och forfarandet
avseende upphdvande, avslog dessa ansokningar genom beslut av den 17 okto-
ber 2002 med motiveringen att det férhallandet att allménheten faktiskt hade kunnat
vilseledas var réttsenligt, eftersom det var en oundviklig f6ljd av att ett foretag och
dess goodwill hade Gverlatits, som tidigare drivits under den ursprunglige dgarens
namn.
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Detta beslut 6verklagades till den tillsatta personen, som inte hinskdt malet till High
Court of Justice trots att CSL, som under forfarandet forvéirvat det registrerade
varumirket och rittigheterna knutna till ansdkan om registrering av varumérket
ELIZABETH EMANUEL, hade ansokt om detta med stod av Section 76 i
varumirkeslagen av ar 1994 (Trade Marks Act 1994, nedan kallad varumadrkeslagen).
I denna féreskrivs en mojlighet att hinskjuta ett mal om den tillsatta personen anser
att det vicker en fraga av allmént réttsligt intresse.

Diskussionen har, liksom infér Hearing Officer, koncentrerats till fraigan huruvida
artiklarna 3.1 g och 12.2 b i direktiv 89/104 kan utgéra grund for forfaranden mot
CSL.

Den tillsatta personen har under dessa omstindigheter beslutat att vilandeférklara
malet och att stélla foljande frégor till domstolen:

”1) Ar ett varumirke sddant att det #r #gnat att vilseleda allminheten och séledes
inte kan registreras enligt artikel 3.1 g [i direktiv 89/104] under foljande
omstindigheter:

— Den goodwill som é&r knuten till varumérket har 6verlatits tillsammans med
det foretag som tillverkar de varor som forsetts med varumérket.

— Fore overlatelsen innebar varumérket for en betydande andel av omsitt-
ningskretsen att en viss person var involverad i utformning och tillverkning
av de varor som varumérket anvindes for.
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— Efter dverlitelsen ansdkte den nye dgaren om registrering av varumirket.

— Nir ansokan ingavs hade en betydande andel av omsittningskretsen den
felaktiga uppfattningen att anvéndningen av varumirket innebar att den
ovanndmnda personen fortfarande var involverad i utformning eller
tillverkning av de varor varumérket anvindes for, vilket sannolikt paverkade
kopbeteendet?

Om svaret pd den forsta frigan inte ar forbehallslost jakande, vilka andra
omstdndigheter skall beaktas vid bedémningen av om ett varumirke r sadant
att det dr dgnat att vara vilseledande och dirmed inte kan registreras enligt
artikel 3.1 g [i direktiv 89/104] och, i synnerhet, kan den omstindigheten
beaktas att risken for vilseledande sannolikt kommer att minska med tiden?

Ar ett registrerat varumirke dgnat att vara vilseledande till f6ljd av innehavarens
anvindning av det eller den anvindning som skett med hans samtycke och kan
varumirket ddrvid bli féremal for upphévande i enlighet med artikel 12.2 b [i
direktiv 89/104] under foljande omstindigheter:

— Varumirket och den goodwill som dr knuten till det har Overlatits
tillsammans med det foretag som tillverkar de varor som forsetts med
varumérket.

— Fore overlitelsen innebar varumirket for en betydande andel av omsitt-
ningskretsen att en viss person var involverad i utformning och tillverkning
av de varor som varumérket anvindes for.
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— Efter overlitelsen har en ansdkan om upphivande av varumérket ingetts.

— Nir ansdkan ingavs hade en betydande andel av omsittningskretsen den
felaktiga uppfattningen att anvéndningen av varumirket innebar att den
ovannimnda personen fortfarande var involverad i utformning eller
tillverkning av de varor varumirket anvéndes for, vilket sannolikt paverkade
kopbeteendet?

4) Om svaret pad den tredje frigan inte dr forbehallslost jakande, vilka andra
omstéindigheter skall beaktas vid beddmningen av om ett varumérke &r sadant
att det dr dgnat att vara vilseledande, till f6ljd av innehavarens anvindning av det
eller den anvindning som skett med hans samtycke, pa sa sétt att varumérket
kan bli foremal for upphivande i enlighet med artikel 12.2 b [i direktiv 89/104]
och, i synnerhet, kan den omstindigheten beaktas att risken for vilseledande
sannolikt kommer att minska med tiden?”

Yttranden med anledning av generaladvokatens forslag till avgorande

Elizabeth Florence Emanuel har yttrat sig 6ver generaladvokatens forslag till
avgorande genom skrivelse av den 22 februari 2006. Hon har gjort gillande att
generaladvokaten begdtt misstag vid tolkningen av artiklarna 3 och 12 i
direktiv 89/104 samt av domstolens réttspraxis i tidigare mal.
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I domstolens stadga och réttegangsregler finns ingen foreskrift om att parterna har
mojlighet att yttra sig over generaladvokatens forslag till avgérande (se beslut av den
4 februari 2000 i mal C-17/98, Emesa Sugar, REG 2000, s. [-665, punkt 2). Elizabeth
Florence Emanuels yttrande kan dérfor inte beaktas.

Domstolen kan emellertid ex officio, pa forslag av generaladvokaten eller efter
parternas yrkande, besluta att ateruppta det muntliga férfarandet med stod av artikel
61 i rittegdngsreglerna om den anser att den inte har erhallit tillrickliga
upplysningar eller om malet skall avgéras pa grundval av argument som parterna
inte tagit stéllning till (se dom av den 19 februari 2002 i mal C-309/99, Wouters m.
fl, REG 2002, s. [-1577, punkt 42, och av den 14 december 2004 i mél C-434/02,
Arnold André, REG 2004, s. I-11825, punkt 27, och i mal C-210/03, Swedish Match,
REG 2004, s. [-11893, punkt 25).

Domstolen anser att den i forevarande mal har tillgdng till alla de uppgifter som é&r
nodvindiga for att kunna besvara de frdgor som stéllts. Det finns ddrfor inte
anledning att besluta att ateruppta det muntliga férfarandet.

Huruvida tolkningsfragorna kan tas upp till sakprévning

Innan fragorna besvaras skall domstolen prova om den tillsatta personen skall anses
utgora en domstol i den mening som avses i artikel 234 EG.

For att bedoma huruvida det hdnskjutande organet ér en domstol i den mening som
avses i den ovannimnda bestimmelsen, skall domstolen beakta ett antal omstéindig-
heter, sésom om organet dr uppréttat enligt lag, om det dr av stadigvarande karaktar,
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om dess jurisdiktion dr av tvingande art, om forfarandet dr kontradiktoriskt, om
organet tillimpar rittsregler och om det har en oberoende stéllning (se bland annat
dom av den 30 juni 1966 i mél 61/65, Vaassen-Gobbels, REG 1966, s. 377 och s. 380,
svensk specialutgava, volym, 1, s. 263, av den 17 september 1997 i mal C-54/96,
Dorsch Consult, REG 1997, s. 1-4961, punkt 23, och av den 2 mars 1999 i mal
C-416/96, Nour Eddline El-Yassini, REG 1999, s. [-1209, punkt 17).

Mojligheten att 6verklaga till den tillsatta personen har inférts genom varumérkes-
lagen.

Enligt artiklarna 76 och 77 i varumérkeslagen kan beslut som fattats av Comptroller-
General of Patents, Designs and Trade Marks (dven kallad Registrar of Trade Marks)
overklagas till den tillsatta personen, som utndmns av Lord Chancellor efter samrad
med Lord Advocate. Den tillsatta personen delar denna behérighet med High Court
of Justice i England och Wales och med Court of Session i Skottland.

Det ankommer pa klaganden att vélja till vilken domstol denne vill 6verklaga. Den
tillsatta personen kan emellertid under vissa omsténdigheter besluta att hénskjuta
overklagandet till High Court of Justice, bland annat om han finner att malet vicker
en fraga av allmént réttsligt intresse.

Den tillsatta personen &r ett permanent organ som domer efter rittsregler i enlighet
med varumérkeslagen och i enlighet med de forfaranderegler som foreskrivs i
artiklarna 63-65 i en forordning av ar 2000 om varumérken (Trade Marks Rules
2000). Forfarandet dr kontradiktoriskt. Den tillsatta personens beslut har tvingande
verkan och dr i princip slutliga, utom nir de undantagsvis overklagas for
rattsprovning (judicial review).
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Under den tid han utdvar sitt uppdrag atnjuter den tillsatta personen samma
garantier for sjdlvstindighet som domare.

Av vad ovan anforts foljer att den tillsatta personen skall anses vara en domstol i den
mening som avses i artikel 234 EG, varfor tolkningsfrigorna kan tas upp till
sakprévning.

Provning av de tva forsta fragorna

Den hénskjutande domstolen har stllt sina forsta tva fragor for att fa klarhet i under
vilka forutséttningar ett varumérke inte fir registreras pd grund av att det ar dgnat
att vilseleda allménheten i den mening som avses i artikel 3.1 g i direktiv 89/104, nir
den goodwill som &r knuten till varumirket har overlatits tillsammans med det
foretag som tillverkar de varor som forsetts med varumirket och detta, som
motsvarar namnet pd den som utformat och forst tillverkat dessa varor, tidigare
registrerats i en annan grafisk utformning,

Yttranden som ingelts lill domstolen

Den hénskjutande domstolen finner skil for badda de uppfattningar som fore-
sprakats. Den anser dels att ett varumdrke med hénsyn till allménintresset inte far
vara dgnat att vilseleda en skiligen uppmirksam och medveten genomsnittskon-
sument. Den hénskjutande domstolen anser a andra sidan att det verensstimmer
med allminintresset att tillita forsdljning och overlatelse av foretag och goodwill
tillsammans med sddana varumérken som denna goodwill dr knuten till.
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Elizabeth Florence Emanuel, som ir klagande i malet vid den nationella domstolen,
har aberopat det konsumentskydd som sikerstills genom artikel 3.1 g i direktiv
89/104. For att denna bestimmelse skall vara tillimplig dr det tillrickligt att det
foreligger atminstone en verklig risk for att det omtvistade varumirket vilseleder
genomsnittskonsumenten av de varor och tjinster som varumirket Onskas
registrerat for med avseende pa varornas ursprung och inverkar pa konsumentens
beslut vid kép. Att en sddan risk foreligger dr en faktisk omstindighet, varfor alla
omstindigheter som gor misstag troliga bor beaktas.

Klaganden vid den nationella domstolen anser att det saknar betydelse att goodwill
och varumirke overlatits till ett foretag som tror sig kunna anvinda detta
varumdrke, nidr det har faststillts att forvixlingsrisk foreligger.

CSL, som dr motpart i malet vid den nationella domstolen, har hdvdat att den
omstindigheten att ett varumirke motsvarar ett personnamn inte inverkar pa
bedémningen enligt artikel 3.1 g i direktiv 89/104. Det enda relevanta kriteriet
utgors av huruvida varumirkena objektivt sett dr dgnade att vilseleda allmédnheten,
bland annat genom att leda till forvixling med andra varor.

Enligt motparten i malet vid den nationella domstolen dr Elizabeth Florence
Emanuels uppfattning om forvixlingsrisken med avseende pd genomsnittskon-
sumenten grundad pa domstolens rittspraxis betriffande sérskilda forordningar, och
denna kan inte anvindas till stod for tolkning av direktiv 89/104.

Vad giller genomsnittskonsumentens uppfattning av ett varumérke som motsvarar
ett namn anser CSL att konsumenten vet att ett handelsnamn, sdrskilt pa
modeomradet, forblir knutet till den vara foretaget tillverkar och att foretaget kan
overlatas tillsammans med namnet. Enligt detta foretag giller denna bedémning
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dven bagare, vinodlare och tillverkare av lyxartiklar. Att ett handelsnamn Gverlats
kan dérfor inte ensamt automatiskt leda till forvixling, oavsett om 6verféringen
tillkdnnages fér allmidnheten eller ej.

CSL har sirskilt betonat omsténdigheten att om Elizabeth Florence Emanuels
uppfattning godtogs, skulle det vara omdjligt att dverldta ett foretag tillsammans
med goodwill och varumirket for de varor som detta tillverkar. En fore-
tagsoverlatelses viarde bygger mycket ofta huvudsakligen pd det overlitna
varumadrket.

Enligt Forenade kungarikets regering dr syftet med artikel 3.1 g i direktiv 89/104 att
hindra registrering av varumirken som dr vilseledande, inte med avseende pa de
varors eller tjinsters ursprung som berdrs av varumérkesregistreringen, eller detta
ursprungs egenskaper, utan med avseende pd egenskaperna hos dessa varor eller
tjdnster.

Bestimmelsen har inte tillkommit i syfte att gora det mojligt att forbjuda ett
varumirke endast dirfér att de berérda varorna inte nar upp till den kvalitet som
koparen forvintar sig, antingen detta beror pd att en viss person inte lingre &r
inbegripen i utformning och tillverkning av varorna eller pd nagot annat skal. Ett
varumérke skall visserligen garantera att varorna hérror fran ett enda foretag som
svarar for deras kvalitet, men det anger i allménhet inte kvaliteten i sig.

Forenade kungarikets regering har hivdat att kvaliteten hos varor som forsetts med
ett visst varumirke kan variera, beroende pa beslut som varumirkesinnehavaren
fattar, dndringar i dgarforhallanden och ledning eller éndringar i sammanséttningen
av den personkrets som utformar varan eller i fabriken. Genomsnittskonsumenten
kan saledes inte vilseledas genom att varumérkesinnehavaren byts ut.
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Kommissionen har forst och framst konstaterat att domstolen dnnu inte haft tillfdlle
att tolka artikel 3.1 g i direktiv 89/104 med avseende pa det fallet att ett varumirke
dr dgnat att vara vilseledande och att den av denna anledning énnu inte specificerat
det allminintresse som skyddas genom denna bestimmelse. Detta allménintresse
kan skilja sig fran det som bedomts foreligga betriffande andra absoluta registre-
ringshinder, sdsom dem som bedémts i dom av den 4 maj 1999 i de férenade mélen
C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee (REG 1999, s. [-2779), av den
18 juni 2002 i mal C-299/99, Philips (REG 2002, s. I-5475), och av den 6 maj 2003 i
mal C-104/01, Libertel (REG 2003, s. [-3793).

Kommissionen har emellertid erinrat om att domstolen angett varumirkets
huvudsakliga funktion, nimligen att tillférsékra konsumenten eller slutanvindaren
ursprunget for den vara eller tjinst som omfattas av varumirket, genom att gora det
mojligt for denne att, utan risk for forvixling sdrskilja denna vara eller tjanst frén
andra med ett annat ursprung. For att varumérket skall kunna vara ett vésentligt
inslag i det system med sund konkurrens som fordraget syftar till att inféra och
uppritthalla maste det ndmligen utgéra en garanti for att alla varor och tjinster som
omfattas av det har tillverkats eller tillhandahallits under kontroll av ett enda foretag
som ansvarar for deras kvalitet (se bland annat dom av den 12 november 2002 i mal
C-206/01, Arsenal Football Club, REG 2002, s. [-10273, punkt 48).

Kommissionen har hdrav dragit slutsatsen att denna funktion inte innebdr att
konsumenten skall kunna identifiera tillverkaren genom varumirket, men att
varumirket sikerstiller att varorna forts ut pd marknaden med varumérkesinne-
havarens medgivande.

Kommissionen har éven hévdat att den omstidndigheten att ett varumérke motsvarar
ett personnamn inte innebdr att denne har samband med varumirkesinnehavaren
eller skall formodas ha samband med denne. Den omsténdigheten gor det séledes
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inte mojligt att sld fast att den ovannidmnda personen dr forknippad med
tillverkningen av de varor som forsetts med det varumérket. Kommissionen anser
att denna uppfattning bekriftas genom domstolens resonemang i dom av den
16 september 2004 i méal C-404/02, Nichols (REG 2004, s. 1-8499). Enligt detta
resonemang finns det ingen sérskild bestimmelse i varumirkesritten som skall
tillimpas pa personnamn.

Kommissionen anser vidare att en genomsnittskonsument kan vilseledas i den
mening som avses i artikel 3.1 g i direktiv 89/104 pa grund av att ett varumérke
motsvarar ett personnamn endast om ett forsiljningsargument later forsta att denna
person deltar i tillverkningen av den vara som forsetts med det ifragavarande
varumirket, trots att denne inte lingre har nigot samband med innehavaren av
varumirket i fraga.

Samtliga berorda som yttrat sig infér domstolen anser slutligen att den tid som
forflutit sedan den person som bir det namn som motsvaras av varumérket dverlatit
detta inte inverkar p& huruvida varumérket kan vara vilseledande for genomsnitts-
konsumenten.

Domstolens bedomning

I artikel 2 i direktiv 89/104 dterfinns en enligt sjunde skilet i direktivet
exemplifierande forteckning Gver kidnnetecken som kan utgéra ett varumérke om
de kan sérskilja ett foretags varor eller tjénster fran ett annat foretags, det vill séga
uppfylla ett varumiérkes funktion att ange ursprunget. I denna forteckning anges
uttryckligen personnamn (domen i det ovanndmnda malet Nichols, punkt 22).
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Sasom kommissionen erinrat om méaste ett varumairke, for att kunna vara ett
véasentligt inslag i det system med sund konkurrens som fordraget syftar till att
infora och uppritthélla, utgora en garanti for att alla varor och tjdnster som omfattas
av det har tillverkats eller tillhandahallits under kontroll av ett enda foretag som
ansvarar for deras kvalitet (se bland annat domen i det ovannimnda malet Arsenal
Football Club, punkt 48).

Ett sddant varumirke som ELIZABETH EMANUEL kan ha denna funktion att
sirskilja varor som tillverkats av ett foretag, bland annat ndr detta varumérke
overlatits till det foretaget och detta tillverkar samma slags varor som dem som
ursprungligen forsags med det ifrdgavarande varumirket.

I fraga om ett varumirke som motsvarar ett personnamn maste det emellertid av
hinsyn till allmén ordning, som ligger till grund for férbudet enligt artikel 3.1 g i
direktiv 89/104 att registrera varumérken som dr dgnade att vara vilseledande,
nédmligen hénsynen till konsumentskyddet, provas vilken forvixlingsrisk ett sddant
varumérke kan &stadkomma hos genomsnittskonsumenten, sirskilt nir den vars
namn varumirket motsvarar ursprungligen personifierade de varor som forsetts
med detta varumirke.

De fall av registreringshinder som avses i artikel 3.1 g i direktiv 89/104 forutsitter att
det kan konstateras foreligga ett faktiskt vilseledande eller en tillréckligt allvarlig risk
for att konsumenter skall vilseledas (dom av den 4 mars 1999 i méal C-87/97,
Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, REG 1999, s. I-1301, punkt 41).
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I forehavande mal kan en genomsnittskonsument visserligen paverkas vid sitt kop av
klader som forsetts med varumérket ELIZABETH EMANUEL och tro att klaganden
i malet vid den nationella domstolen deltagit i utformningen av plaggen. Det iar
emellertid det foretag som innehar varumirket som sikerstiller plaggens egen-
skaper och kvalitet.

Beteckningen Elizabeth Emanuel kan dérfor i sig inte anses vara dgnad att vilseleda
allménheten med avseende pa arten, kvaliteten eller ursprunget hos den vara som
avses.

Det ankommer ddremot pa den nationella domstolen att beddma om det foretag
som ansokt om registrering av varumérket ELIZABETH EMANUEL inte framstéllt
detta pd ett sidant sitt att det latit konsumenterna forstd att Elizabeth Florence
Emanuel fortfarande utformar de varor som forsetts med det varumirket eller att
hon deltar i utformningen av dem. Det skulle ndmligen i sddant fall vara friga om ett
forfarande som skulle kunna anses bedrigligt, men som inte kan bedémas vara
vilseledande i den mening som avses i artikel 3 i direktiv 89/104 och som av denna
anledning inte péverkar varumirket i sig och ddrmed inte heller mojligheten att
registrera detta.

De tvad forsta fragorna skall darfor besvaras s3, att ett varuméirke som motsvarar
namnet pd den som utformat och forst tillverkat de varor som forsetts med detta
varumérke inte av denna anledning kan nekas registrering pd den grunden att
varumirket skulle vara vilseledande i den mening som avses i artikel 3.1 g i
direktiv 89/104, bland annat nir den goodwill som ar knuten till varumérket, som
tidigare registrerats i en annan grafisk utformning, har Gverlatits tillsammans med
det foretag som tillverkar de varor som forsetts med varumérket.
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De tva sista fragorna

Den hinskjutande domstolen har stillt de tva sista fragorna for att fa klarhet i under
vilka omsténdigheter ett varumaérke kan bli féremal for upphévande pa grund av att
det dr vilseledande for allménheten i den mening som avses i artikel 12.2 b i direktiv
89/104, niir den goodwill som &r knuten till varumérket har dverlatits tillsammans
med det foretag som tillverkar de varor som forsetts med varumirket och detta
varumirke motsvarar namnet pa den som utformat och forst tillverkat dessa varor.

Eftersom de villkor fér att ett varumirke skall bli foremal for upphévande som
foreskrivs i artikel 12.2 b i direktiv 89/104 dr desamma som dem som géller for att
det skall foreligga rittegingshinder enligt artikel 3.1 g i samma direktiv, som har
provats i samband med besvarandet av de tva forsta fragorna, skall de tvd sista
fragorna besvaras s4, att ett varumérke som motsvarar namnet pa den som utformat
och forst tillverkat de varor som forsetts med detta varumirke inte av denna
anledning kan bli foremadl f6r upphidvande pa den grunden att varumirket skulle
vara vilseledande i den mening som avses i artikel 12.2 b i direktiv 89/104, bland
annat nir den goodwill som &r knuten till varumérket har verlatits tillsammans
med det foretag som tillverkar de varor som forsetts med detta varumairke,

Rittegangskostnader

Eftersom forfarandet i férhéllande till parterna i mélet vid den nationella domstolen
utgor ett led i beredningen av samma mal, ankommer det p& den nationella
domstolen att besluta om réttegingskostnaderna. De kostnader for att avge yttrande
till domstolen som andra dn ndmnda parter har haft ar inte erséttningsgilla.
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Mot denna bakgrund beslutar domstolen (tredje avdelningen) f6ljande:

1)

2)

Ett varumirke som motsvarar namnet pa den som utformat och forst
tillverkat de varor som forsetts med detta varumirke kan inte av denna
anledning nekas registrering pa den grunden att varumiirket skulle vara
vilseledande i den mening som avses i artikel 3.1 g i radets direktiv 89/104/
EEG av den 21 december 1988 om tillnirmningen av medlemsstaternas
varumirkeslagar, bland annat nir den goodwill som ir knuten till
varumiirket, som tidigare registrerats i en annan grafisk utformning har
overlatits tillsammans med det foretag som tillverkar de varor som forsetts
med varumiirket.

Ett varumirke som motsvarar namnet pa den som utformat och forst
tillverkat de varor som forsetts med detta varumirke kan inte av denna
anledning bli féremal for upphivande pa den grunden att varumirket
skulle vara vilseledande i den mening som avses i artikel 12.2 b i direktiv
89/104, bland annat nir den goodwill som édr knuten till varumiirket har
overlatits tillsammans med det foretag som tillverkar de varor som forsetts
med detta varumiirke.

Underskrifter
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