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W Rattsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (fjdrde avdelningen)

den 25 januari 2024*

"Begédran om forhandsavgorande — EU-varumirke — Forordning (EU) 2017/1001 — Artikel 9.2
och 9.3 a—c — Rittigheter som &r knutna till ett EU-varumirke — Begreppet i naringsverksamhet
anvinda ett tecken’ — Artikel 14.1 ¢ — Begrinsningar av ett EU-varumadrkes réttsverkan —
Ritt for innehavaren av ett EU-varumarke att forhindra tredje man att anvidnda ett tecken som ar
identiskt med eller liknar varumaérket for reservdelar till motorfordon — Bestandsdel i en
kylargrill som utformats for att fista ett emblem som aterger en
motorfordonstillverkares varumérke”

I mal C-334/22,

angaende en begdran om forhandsavgorande enligt artikel 267 FEUF, framstilld av Sad Okregowy
w Warszawie (Regionala domstolen i Warszawa, Polen) genom beslut av den 25 februari 2022,
som inkom till domstolen den 23 maj 2022, i malet

Audi AG

mot

GQ,

meddelar

DOMSTOLEN (fjarde avdelningen)

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

generaladvokat: L. Medina,

justitiesekreterare: handldggaren M. Siekierzynska,

efter det skriftliga forfarandet och férhandlingen den 8 juni 2023,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Audi AG, genom J. Alchimionek, B. Kochlewski, M. Popielska och P. Siekierzynski, adwokaci,

— GQ, genom E. Jaroszynska-Kozlowska och S. Karpierz, radcowie prawni,

* Rattegangssprak: polska.
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— Polens regering, genom B. Majczyna, J. Lachowicz och ]. Sawicka, samtliga i egenskap av
ombud,

— Frankrikes regering, genom R. Bénard, A. Daniel och E. Timmermans, samtliga i egenskap av
ombud,

— Europeiska kommissionen, inledningsvis genom S.L. Kaléda, P. Némeckov4, J. Samnadda och
B. Sasinowska, dérefter genom P. Némeckovd, J. Samnadda och B. Sasinowska, samtliga i
egenskap av ombud,

och efter att den 21 september 2023 ha hort generaladvokatens forslag till avgérande,

foljande

Dom

Begiran om forhandsavgorande avser tolkningen av artikel 9.2 och 9.3 a samt artikel 14.1 ¢
och 14.2 i Europaparlamentets och radets forordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om
EU-varumirken (EUT L 154, 2017, s. 1).

Begiran har framstillts i ett mal mellan Audi AG och GQ angaende ett pastatt intrang i rétten till
ett EU-varumaérke som Audi dr innehavare av.

Tillimpliga bestimmelser

Forordning 2017/1001

Artikel 9 i férordning 2017/1001 har rubriken "Réttigheter som dr knutna till ett EU-varumarke”.
punkterna 1-3 i denna artikel foreskrivs foljande:

”1. Registreringen av ett EU-varumairke ger innehavaren en ensamratt.

2. Utan att det paverkar innehavares rittigheter som forvirvats fore ansokningsdagen eller
prioritetsdagen for EU-varumarket ska innehavaren av ett EU-varumairke ha rétt att forhindra
tredje man som inte har hans medgivande att i ndringsverksamhet, for varor eller tjanster,
anvinda ett tecken om

a) tecknet dr identiskt med EU-varumaérket och anvénds for varor eller tjdnster som ar identiska
med dem f{or vilka EU-varumarket &r registrerat,

b) tecknet dr identiskt med eller liknar EU-varumairket och anviands for varor eller tjénster som ar
identiska med eller liknar de varor eller tjianster for vilka EU-varumaérket &r registrerat, om
detta kan leda till forvaxling hos allmédnheten, inbegripet risken for association mellan tecknet
och varumairket,
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c) tecknet ar identiskt med eller liknar EU-varumaérket oavsett om det anviands for varor och
tjanster som é&r identiska med, liknar eller inte liknar dem for vilka EU-varumairket &r
registrerat, om det senare dr ként i [Europeiska] unionen och om anvindningen av tecknet
i fraga utan skilig anledning drar otillborlig férdel av eller ar till forfang for EU-varumairkets
sarskiljningsformaga eller renommé.

3. Foljande handlingar far sarskilt forbjudas med stod av punkt 2:
a) Att anbringa tecknet pa varor eller deras forpackning.

b) Att utbjuda varor till férsdljning, marknadsfora dem eller lagra dem for dessa dndamal eller
utbjuda eller tillhandahalla tjanster under tecknet.

c) Att importera eller exportera varor under tecknet.

d) Att anvinda tecknet som firma- eller foretagsnamn eller som del av ett firma- eller
foretagsnamn.

e) Att anvinda tecknet pa affirshandlingar och i reklam.

f) Att anvinda tecknet i jimforande reklam pa ett séitt som strider mot [Europaparlamentets och
radets direktiv 2006/114/EG av den 12 december 2006 om vilseledande och jamférande reklam
(EUT L 376, 2006, s. 21)].”

Artikel 14 i forordningen, med rubriken "Begrénsningar av ett EU-varumaérkes rattsverkan”, har
foljande lydelse:

”1. Ett EU-varumairke ger inte innehavaren rétt att forhindra tredje man att i ndringsverksamhet
anvéinda

c) EU-varumirket i syfte att identifiera eller hédnvisa till varor eller tjanster som
EU-varumairkesinnehavarens varor eller tjanster, sarskilt om anvdndning av det varumairket ar
nodvindig for att ange en varas eller tjansts avsedda dndamal, sdrskilt som tillbehor eller
reservdelar.

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

Forordning (EG) nr 6/2002

Artikel 19 i radets forordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om
gemenskapsformgivning (EGT L 3, 2002, s. 1) har rubriken ”Rittigheter knutna till
gemenskapsformgivningar”. I punkt 1 i denna artikel foreskrivs foljande:

"En registrerad gemenskapsformgivning skall ge innehavaren ensamritt att anvinda den och att
hindra tredje man fran att utan hans samtycke anvdnda den. Med anvindning enligt denna
bestaimmelse avses sarskilt att tillverka, bjuda ut, slippa ut pa marknaden, importera, exportera eller
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anvdnda en produkt som formgivningen ingar i eller anvénds for eller att lagerhalla en sddan produkt
for sadana éndamal.”

Artikel 110 i denna férordning har rubriken “Overgdngsbestimmelse”. I punkt 1 i denna
artikel foreskrivs f6ljande:

"Till dess att dndringar i denna forordning har trétt i kraft efter forslag fran kommissionen i drendet
skall skydd i form av gemenskapsformgivning inte atnjutas for en formgivning som utgér en
bestandsdel i en sammansatt produkt och som anvdnds enligt artikel 19.1 for att mojliggora
reparation av denna sammansatta produkt sa att den aterfar sitt ursprungliga utseende.”

Malet vid den nationella domstolen och tolkningsfragorna

Audi dr en motorfordonstillverkare som ar innehavare av det nedan atergivna EU-figurmarket,
som registrerats under nummer 000018762, for bland annat "land-, luft- och vattenfarkoster,
delar for dessa varor (ingdende i klass 12), inklusive motorer for motorfordon”, vilka omfattas av
klass 12 i Niceoverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjénster vid
varumadrkesregistrering av den 15 juni 1957, med dndringar och tillagg (nedan kallat varumarket
AUDI):

GQ ér en fysisk person som via en webbplats siljer reservdelar till motorfordon. Dessa reservdelar
sdljs huvudsakligen till aterforsdljare av sadana delar. GQ gjorde inom ramen fér denna
verksamhet reklam for kylargrillar, som anpassats och utformats for gamla modeller av
motorfordonen Audi fran aren 1980 och 1990, och utbjod dessa kylargrillar till forséljning.
Kylargrillarna omfattade en bestdndsdel som utformats for att fista ett emblem av
motorfordonstillverkaren Audis varumirke (nedan kallat Audis emblem).

Ar 2017 vickte Audi, for forsta gangen, talan mot GQ for att hindra bolaget fran att till forsiljning
utbjuda reservdelar som inte var original och vilkas bestiandsdelar till sin form helt eller delvis
atergav varumarket AUDL

I synnerhet viackte Audi, den 5 maj 2020, talan vid Sad Okregowy w Warszawie (Regionala
domstolen i Warszawa, Polen), den hénskjutande domstolen, och yrkade att GQ skulle férbjudas
att gora reklam for, importera, utbjuda till férsiljning eller marknadsfora kylargrillar som inte &r
original och som dr forsedda med ett tecken som ar identiskt med eller liknar varumérket AUDI.
Bolaget yrkade éven att 70 kylargrillar som de polska tullmyndigheterna hade tagit i beslag och
som utgjorde ett intrang i den ensamréatt som &r knuten till varumarket AUDI skulle forstoras.

GQ har bestritt dessa yrkanden och aberopat en praxis hos motorfordonstillverkarna som innebér

att de inte motsatter sig forséljning av kylargrillar som inte ar original och som omfattar en
bestandsdel som utformats for att fasta det emblem som aterger deras varumarke.
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Den hinskjutande domstolen anser att den, for att kunna avgora det mal som &r anhéngigt vid
den, maste faststdlla huruvida det skydd som foljer av varumirket AUDI — vilket enligt ndamnda
domstol har en hog sdrskiljningsformaga, dr mycket vilkant i Polen och tydligt associeras med
Audi — dven omfattar bestdndsdelar som utformats for att fasta Audis emblem pa kylargrillar och
som genom sitt utseende, i synnerhet deras form, &dr identiska med varumirket AUDI, till
forvaxling liknar det eller enbart liknar det.

Den hianskjutande domstolen anser, for det forsta, att det dr nodvandigt att undersoka foljderna av
att det i varumdirkesrdtten saknas en bestdmmelse som motsvarar den sa kallade
reparationsklausulen i artikel 110.1 i férordning nr 6/2002.

Den hianskjutande domstolen har ndmligen understrukit behovet av att skydda en icke snedvriden
konkurrens och konsumenternas intresse av att kunna vélja mellan att kopa en originaldel till
motorfordon och att kopa en del som inte &r original. Den hidnskjutande domstolen har
preciserat att &ven om det i forevarande fall inte ror sig om skydd f6r en gemenskapsformgivning,
grundar sig hdnvisningen till den sa kallade reparationsklausulen pa tanken att den rattighet som
ar knuten till ett EU-varumarke inte kan ge innehavaren av detta varumaérke ett mer omfattande
skydd dn det som foljer av de réttigheter som grundas pa bade ett sddant varumérke och en
gemenskapsformgivning. Den hinskjutande domstolen har papekat att det framgar av beslutet av
den 6 oktober 2015, Ford Motor Company (C-500/14, EU:C:2015:680, punkterna 39 och 42), att
denna klausul inte kan tillimpas analogt inom varumaérkesritten. Namnda domstol vill emellertid
fa klarhet i huruvida domen av den 20 december 2017, Acacia och D’Amato (C-397/16
och C-435/16, EU:C:2017:992), inte krdver en ny tolkning av detta beslut, i syfte att undvika en
situation dér tredje man varken har rétt att anvinda en motorfordonstillverkares varumaérke for
att tillverka och till forsiljning utbjuda reservdelar till fordon fran denna tillverkare eller att
underlata att anvinda varumairket for detta &ndamal. Den hinskjutande domstolen anser att dven
om det av domstolens praxis foljer att den sa kallade reparationsklausulen inte kan tillimpas inom
varumairkesritten analogt, utesluter inte detta att mojligheten att begriansa varumérkesskyddet
har Overvigts av unionslagstiftaren eller foljer av beslutet av den 6 oktober 2015, Ford Motor
Company (C-500/14, EU:C:2015:680).

Den hinskjutande domstolen vill darfér fa klarhet i huruvida ett varumirke, under de
omstdndigheter som &r aktuella i det mal som den ska avgora, fyller en funktion som
ursprungsangivelse for en reservdel ndr det utgor en bestdndsdel i denna reservdel. Den
hanskjutande domstolen vill dven fa klarhet i huruvida en bestandsdel i en reservdel till ett
motorfordon, ndmligen en kylargrill, som gor det mdjligt att fista motorfordonstillverkarens
emblem pa reservdelen och aterger formen pa ett varumirke tillhorande tillverkaren eller till
forvaxling liknar det, kan anses utgora ett varumirke som fyller en funktion som
ursprungsangivelse.

For det andra vill den hanskjutande domstolen fa klarhet i huruvida artikel 14.1 c i férordning
2017/1001 ska tolkas sa, att den utgor hinder for att innehavaren av ett EU-varumaérke férhindrar
tredje man att i ndringsverksamhet anvinda ett tecken som é&r identiskt med eller till forvaxling
liknar varumairket, for reservdelar till motorfordon, ndmligen kylargrillar, nir detta tecken utgor
en bestindsdel i dessa reservdelar som utformats for att fasta fordonstillverkarens emblem pa
reservdelarna. Namnda domstol skiljer mellan tva situationer beroende pa om det ar tekniskt
mojligt eller inte att fasta ett sddant emblem utan att pd ndmnda reservdelar aterge ett tecken
som édr identiskt med eller till férvaxling liknar varumarket. Den har emellertid preciserat att ett
sadant tekniskt kriterium inte ar ett kriterium som ér latt att tillampa.
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Den hinskjutande domstolen dnskar, for det tredje, fa klarhet i vilka bedomningskriterier som ska
tillampas for att avgora huruvida EU-varumaérket anvédnds i enlighet med god affirssed, sdsom
kravs enligt artikel 14.2 i férordning 2017/1001.

Mot denna bakgrund beslutade Sad Okregowy w Warszawie (Regionala domstolen i Warszawa)
att vilandeférklara malet och stilla f6ljande fragor till EU-domstolen:

"1 Ska artikel 14.1 c¢ i [forordning 2017/1001] tolkas s&, att den utgér hinder for att
varumairkesinnehavaren eller en domstol forhindrar tredje man att i ndringsverksamhet
anvianda ett tecken som é&r identiskt med eller till férvixling liknar ett EU-varumarke for
reservdelar till en bil (kylargrill/-galler), niar tecknet utgor en bestidndsdel som &r avsedd att
fasta ett biltillbehor (ett emblem som éterger EU-varumaérket), och

— ndr det dr tekniskt mojligt att montera ett originalemblem som aterger EU-varumarket pa
en bilreservdel (kylargrill/-galler), utan att pa denna reservdel aterge ett tecken som éar
identiskt med eller till forvaxling liknar EU-varumarket,

eller

— ndr det inte dr tekniskt mojligt att montera ett originalemblem som aterger EU-varumarket
pa en bilreservdel (kylargaller/kylargrill), utan att pa denna reservdel aterge ett tecken som
ar identiskt med eller till forvaxling liknar EU-varumarket?

For det fall [den forsta fragan, forsta eller andra strecksatsen] besvaras jakande:

2) Vilka bedomningskriterier ska tillimpas i den typen av fall for att kunna avgoéra om
anvandningen av EU-varumarket &r forenlig med god affarssed?

3) Ska artikel 9.2 och 9.3 a i [forordning 2017/1001] tolkas s&, att varumaérket, nér det utgor en del
av formen pa en bildel och det i [denna férordning] saknas en motsvarighet till den sé kallade
reparationsklausulen i artikel 110.1 i [forordning nr 6/2002], i denna situation inte fyller en
funktion som ursprungsangivelse?

4) Ska artikel 9.2 och 9.3 a i [férordning 2017/1001] tolkas s&, att ndr en bestdndsdel som ér
avsedd att fasta ett varumirke, vilken till sin form aterger eller till forvaxling liknar
varumadrket, dr en del av formen av en bildel samt det i [denna férordning] inte finns nagon
motsvarighet till den sa kallade reparationsklausulen i artikel 110.1 i [férordning nr 6/2002],
kan bestdndsdelen d& inte betraktas som ett varumirke som fyller en funktion som
ursprungsangivelse, dven om den &r identisk med eller till forvéxling liknar varumérket?”

Provning av tolkningsfragorna

Den tredje och den fjdrde fragan

EU-domstolen erinrar inledningsvis om att enligt artikel 9.1 och 9.2 i férordning 2017/1001 ger
EU-varumirket innehavaren ensamritt att forhindra tredje man att i naringsverksamhet, for
varor eller tjanster, anvdnda ett tecken som ar identiskt med detta varuméarke for varor eller
tjidnster som &r identiska med dem for vilka varumarket ar registrerat, eller ett tecken for vilket
det, pa grund av att det dr identiskt med eller liknar EU-varumérket och pa grund av att det ar

6 ECLI:EU:C:2024:76



20

21

22

23

24

Dowm Av DeN 25. 1. 2024 — MAL C-334/22
Aupi (FASTE FOR EMBLEM PA EN KYLARGRILL)

identiskt med eller liknar de varor eller tjanster som omfattas av varumérket och tecknet, finns en
risk for forviaxling hos allmdnheten, eller ett tecken som ar identiskt med eller liknar
EU-varumirket for varor och tjanster som inte liknar dem for vilka detta varumérke ar
registrerat, om varumadrket dr ként i unionen och om anvéndningen av tecknet i frdga utan skalig
anledning drar otillborlig fordel av eller ar till forfang for varumarkets sérskiljningsformaga eller
renommé (se, for ett liknande resonemang, dom av den 2 april 2020, Coty Germany, C-567/18,
EU:C:2020:267, punkt 31).

Det framgar av beslutet om hénskjutande att den hénskjutande domstolen har stillt sin tredje och
sin fjarde fraga, vilka ska provas tillsammans och forst, for att fa klarhet i huruvida import och
utbjudande till forsdljning av en reservdel till ett motorfordon, namligen en kylargrill, som
omfattar en bestandsdel vars form é&r identisk med eller liknar ett varuméirke som
fordonstillverkaren innehar och som utformats for att pa denna reservdel fasta tillverkarens
emblem som aterger varumarket, utgor "anvindning i nédringsverksamhet av ett tecken”, som
avses i artikel 9.2 i férordning 2017/1001.

Trots formuleringen av den tredje fragan vill den hanskjutande domstolen ddremot inte fa klarhet
i huruvida ett tecken kan registreras som EU-varumérke. Den grundldggande funktionen hos ett
individuellt EU-varumérke som har registrerats, sasom i forevarande fall varumérket AUDI, ar
namligen att for konsumenterna garantera ursprunget for de varor eller tjanster som varumaérket
omfattar (se, for ett liknande resonemang, dom av den 8 juni 2017, W.F. Gozze Frottierweberei
och Gozze, C-689/15, EU:C:2017:434, punkterna 40 och 41 och dir angiven réttspraxis). Ett
sadant varumérke anses siledes i sig och i avsaknad av andra omstdndigheter kunna ange dessa
varors eller tjansters ursprung. Det framgar inte av begdran om férhandsavgérande att den
hanskjutande domstolen hyser tvivel om huruvida registreringen av varumérket AUDI som
EU-varumairke ar vélgrundad eller huruvida detta varumirke kan ange ursprunget fér de varor
for vilka det ar registrerat.

Det ska dven understrykas att villkoret for tillimpning av artikel 9.2 i foérordning 2017/1001
avseende “anviandning i nédringsverksamhet av ett tecken” ska provas fore en eventuell
bedomning av huruvida det foreligger risk for forvaxling, i den mening som avses i artikel 9.2 b i
denna forordning. Forekomsten av en sadan risk utgér ndmligen inte en férutsdttning for
provningen av huruvida ett tecken anvidnds i naringsverksamhet.

Det ska slutligen erinras om att det enligt artikel 9.3 b och ¢ i ndimnda férordning kan vara
forbjudet att utbjuda varor till férséljning, marknadsfora dem eller lagra dem for dessa dndamal
under detta tecken och att importera eller exportera varor under nimnda tecken. Mot bakgrund
av de faktiska omstdndigheterna i det nationella malet, sasom de beskrivs i beslutet om
hanskjutande, kan dessa bestimmelser dven vara relevanta for att avgora detta mal.

Den tredje och den fjarde fragan ska saledes omformuleras sa, att den hianskjutande domstolen har
stéllt dessa fragor for att fa klarhet i huruvida artikel 9.2 och 9.3 a—c i férordning 2017/1001, i
avsaknad av en bestimmelse i forordning 2017/1001 som motsvarar den sa kallade
reparationsklausulen i artikel 110.1 i forordning nr 6/2002, ska tolkas sa, att en tredje man som,
utan medgivande fran en motorfordonstillverkare som &r innehavare av ett EU-varumairke,
importerar och till forsaljning utbjuder reservdelar, ndmligen kylargrillar for dessa motorfordon,
som omfattar en bestiandsdel som utformats for att fasta det emblem som aterger varumarket
och vars form é&r identisk med eller liknar nimnda varumirke, anviander ett tecken i
ndringsverksamhet pa ett sdtt som kan skada en eller flera av samma varumarkes funktioner.
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Det ska for det forsta papekas att d&ven om ett tecken som éar skyddat som EU-varumérke under
vissa omstdndigheter dven kan skyddas som en gemenskapsformgivning, framgar det av beslutet
om hénskjutande att det nationella malet endast avser det skydd som f6ljer av ett EU-varumaérke
och inte ddrutéver det som foljer av en gemenskapsformgivning.

Det ska papekas, i likhet med vad den hidnskjutande domstolen har gjort, att unionslagstiftaren
inte har foreskrivit nagon si kallad reparationsklausul - sasom den som finns i
formgivningsrétten i artikel 110 i fé6rordning nr 6/2002 — i fé6rordning 2017/1001.

Domstolen har tidigare dessutom klargjort rickvidden av artikel 110 i forordning nr 6/2002 s3, att
den endast innebar vissa inskrankningar i det skydd som foljer av formgivning och ska tillaimpas
utan att det paverkar tillimpningen av unionsrittens bestimmelser om varumérken. Denna
bestammelse innehéller foljaktligen inte nagot undantag frdn unionens lagstiftning om
varumadrken (se, for ett liknande resonemang, dom av den 6 oktober 2015, Ford Motor Company,
C-500/14, EU:C:2015:680, punkterna 39, 41 och 42).

Unionslagstiftaren har dessutom beaktat malet att sikerstilla att konkurrensen inte snedvrids
inom ramen for forordning 2017/1001, eftersom artikel 14 i denna forordning begransar
rittsverkningarna av den réttighet som innehavaren av ett EU-varumirke har enligt artikel 9 i
ndmnda forordning. Denna artikel 14 syftar till att forena det grundlidggande intresset av att
skydda de rattigheter som dr knutna till ett sadant varumaérke med det grundlaggande intresset av
fri rorlighet for varor och frihet att tillhandahalla tjanster pa den inre marknaden, pa ett sadant
satt att ndimnda réttighet kan fylla sin funktion som ett vésentligt inslag i det system med en icke
snedvriden konkurrens som EUF-fordraget syftar till att infora och uppritthalla (se, for ett
liknande resonemang, dom av den 6 oktober 2015, Ford Motor Company, C-500/14,
EU:C:2015:680, punkt 43 och dir angiven rattspraxis).

Det kan foljaktligen inte goras en tolkning av artikel 9 i férordning 2017/1001 som, for att beakta
malet att bevara en icke snedvriden konkurrens mellan motorfordonstillverkare och séljare av
reservdelar som inte &r original, skulle leda till en analog tillimpning av artikel 110 i férordning
nr 6/2002 och, med stéd av denna bestdmmelse, begrdnsa de réittigheter som innehavaren av ett
EU-varumairke har enligt denna artikel 9.

For det andra ska det papekas att begreppet “anvdnda”, i den mening som avses i artikel 9.2 i
forordning 2017/1001, inte definieras i denna forordning (dom av den 22 december 2022,
Louboutin (Anvindning av ett intrangsgorande kédnnetecken pé en elektronisk marknadsplats),
C-148/21 och C-184/21, EU:C:2022:1016, punkt 25).

Det foljer av réttspraxis att innehavaren av ett EU-varumarke enligt artikel 9.2 a och b i denna
forordning har réatt att forhindra tredje man som inte har hans medgivande att i
ndringsverksamhet, for varor eller tjénster, anvinda ett tecken som ar identiskt med varumarket
for varor eller tjanster som dr identiska med dem for vilka varumarket har registrerats, eller ett
tecken som pé grund av sin identitet eller likhet med varumarket och identiteten eller likheten
hos de varor och tjanster som tdcks av varumirket och tecknet kan leda till forvixling hos
allménheten, inbegripet risken for association mellan tecknet och varumirket. Utovandet av
denna rétt ska emellertid forbehallas de fall dir tredje mans anvdndning av ett tecken skadar eller
kan skada varumirkets funktioner. Bland dessa funktioner ingér inte bara varumairkets
grundldggande funktion, som dr att garantera konsumenterna varans eller tjanstens ursprung,
utan dven varumirkets oOvriga funktioner, sdsom bland annat att garantera varornas eller
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tjidnsternas kvalitet, eller kommunikations-, investerings- och reklamfunktioner (dom av den
25 juli 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha och Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17,
EU:C:2018:594, punkterna 33 och 34 och dir angiven réttspraxis).

Det foljer dessutom av artikel 9.2 ¢ i nidmnda forordning att innehavaren av ett kint
EU-varumirke har rétt att forhindra att tredje man, utan innehavarens medgivande, i
ndringsverksamhet anviander ett tecken som ar identiskt med eller liknar detta tecken, oavsett
om de varor eller tjanster for vilka tecknet anvénds &r identiska med, liknar eller inte liknar dem
for vilka varumarket dr registrerat, om anviandningen utan skalig anledning drar otillborlig fordel
av eller dr till forfang for varumarkets sérskiljningsformaga eller renommé.

Betraffande begreppet "anviandning” har domstolen tidigare konstaterat att det endast avser aktiva
handlingar av tredje man (se, for ett liknande resonemang, dom av den 25 juli 2018, Mitsubishi
Shoji Kaisha och Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, EU:C:2018:594, punkt 38 och
dér angiven réttspraxis) och att upprakningen av de typer av anvindning som innehavaren av ett
EU-varumarke kan forbjuda enligt artikel 9.3 i forordning 2017/1001 inte dr uttommande (se, for
ett liknande resonemang, dom av den 2 april 2020, Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267,
punkt 32 och dér angiven réttspraxis).

Anviandning av det tecken som dr identiskt med eller liknar EU-varumérket sker i
ndringsverksamhet” ndr anvdndningen inte sker privat utan i samband med en affarsverksamhet
som syftar till att ge ekonomisk vinst (se, for ett liknande resonemang, dom av den
12 november 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, punkt 40, och dom av den
23 mars 2010, Google France och Google, C-236/08-C-238/08, EU:C:2010:159, punkt 50).

Savitt avser EU-varumairkets funktioner, avser den som ar grundliggande, vilken nimns i
punkterna 21 och 31 ovan, och som bestar i att garantera ursprunget, bland annat att intyga att
alla varor eller tjanster som bar varumaérket har framstillts eller tillhandahallits under kontroll av
ett enda foretag som ansvarar for deras kvalitet, detta for att varumarket ska kunna spela sin roll
som ett vasentligt inslag i systemet med sund konkurrens (se, for ett liknande resonemang, dom
av den 12 november 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, punkt 48, och dom
av den 25 juli 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha och Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe,
C-129/17, EU:C:2018:594, punkt 35).

Bland EU-varumairkets 6vriga funktioner avser investeringsfunktionen varumarkesinnehavarens
mojlighet att anvdnda varumarket for att forvarva eller behalla ett gott rykte som kan tédnkas
attrahera konsumenterna och gora dem till trogna kunder, med hjédlp av olika kommersiella
tekniker. Nér tredje man, sasom till exempel en konkurrent till varumirkesinnehavaren,
anvénder ett tecken som dr identiskt med eller liknar varumaérket for varor eller tjanster som é&r
identiska med, liknar eller &r av andra slag &n dem som varumaérket registrerats for, och denna
anviandning i stor utstrdckning stor varumairkesinnehavarens anviandning av sitt varumairke i
syfte att forvirva eller behdlla ett gott rykte som kan tdnkas attrahera konsumenterna och gora
dem till trogna kunder, kan en siadan anvindning saledes skada denna funktion.
Varumirkesinnehavaren har foljaktligen rétt att forhindra sadan anvdndning enligt artikel 9.2 i
forordning 2017/1001 (se, for ett liknande resonemang, dom av den 25 juli 2018, Mitsubishi Shoji
Kaisha och Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, EU:C:2018:594, punkt 36 och dar
angiven réttspraxis).

ECLI:EU:C:2024:76 9



37

38

39

40

41

42

43

Dowm Av DeN 25. 1. 2024 — MAL C-334/22
Aupi (FASTE FOR EMBLEM PA EN KYLARGRILL)

I forevarande fall grundar sig den tredje och den fjérde fragan pa antagandet att de kylargrillar som
GQ importerar och utbjuder till forsdljning inte dr varor som harrér fran innehavaren av
varumirket AUDI eller som marknadsfors med dennes medgivande.

Det framgar dessutom av begidran om forhandsavgorande att den hanskjutande domstolen anser
att formen pa den bestandsdel i dessa kylargrillar som utformats for att fista Audis emblem ar
identisk med eller liknar varumiarket AUDI. Denna form utgor saledes ett tecken, i den mening
som avses i artikel 9.2 i forordning 2017/1001. Den omstidndigheten att det ror sig om en
bestandsdel i en reservdel till ett motorfordon, namligen en kylargrill, paverkar inte detta
konstaterande.

Det framgar dven av begédran om férhandsavgorande att detta tecken dr anbringat pa eller utgor en
del av dessa kylargrillar i syfte att salufora kylargrillarna, vilket utgoér en anvindning som omfattas
av artikel 9.3 a i forordning 2017/1001. Eftersom GQ importerar och utbjuder kylargrillar som
omfattar ndmnda tecken till forsdljning, kan GQ dessutom anses &dgna sig at de typer av
anviandning som omfattas av artikel 9.3 b och c i denna férordning.

Detta giller i &n hogre grad nar nimnda bestandsdel, sasom i forevarande fall, ar placerad pa
reservdelen, ndmligen kylargrillen, pa ett sddant sitt att s linge som det emblem som aterger
fordonstillverkarens varumarke inte ar fastat ér det tecken som é&r identiskt med eller liknar detta
varumarke synligt for omséattningskretsen nér den ser reservdelen, och denna omsattningskrets ar
den som 6nskar kopa en sddan reservdeldel for att reparera eller lata reparera ett motorfordon. En
sadan omstdndighet dr av sddan art att den konkretiserar forekomsten av ett materiellt ssmband
mellan denna reservdel — som en tredje man importerar, gor reklam fér och utbjuder till
forsdljning — och innehavaren av varumérket AUDI.

For det tredje ska det papekas att en sddan anvindning i forekommande fall kan skada en eller
flera av varumarkets funktioner.

Det ska hirvidlag erinras om att artikel 9.2 a i forordning 2017/1001 avser fall av "dubbel
identitet”, nimligen tredje mans anvdndning av ett tecken som dr identiskt med EU-varumarket
for varor eller tjanster som &r identiska med dem for vilka varumaérket ar registrerat. I ett sadant
fall kan tredje mans anvindning av tecknet, i den mening som avses i artikel 9.2 i denna
forordning, férhindras av varumirkesinnehavaren enligt artikel 9.2 a i ndmnda férordning (se, for
ett liknande resonemang, dom av den 22 september 2011, Interflora och Interflora British Unit,
C-323/09, EU:C:2011:604, punkt 33), nir anvindningen skadar eller kan skada varumairkets
funktioner. Bland dessa funktioner ingér inte endast varumirkets grundldggande funktion, som
dr att garantera konsumenterna varans eller tjanstens ursprung, utan éven varumaérkets ovriga
funktioner, sasom bland annat att garantera varornas eller tjansternas kvalitet, kommunikations-,
investerings- eller reklamfunktioner (se, for ett liknande resonemang, dom av den 3 mars 2016,
Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, punkt 26 och dér angiven réttspraxis).

Om dubbel identitet inte foreligger mellan det tecken som tredje man anvinder och
EU-varumarket samt mellan de aktuella varorna, sdrskilt nir det tecken som anvéinds av tredje
man och EU-varumairket liknar varandra och inte ar identiska, medan de aktuella varorna eller
tjidnsterna &r identiska eller av liknande slag, ska den nationella domstolen bedéoma huruvida
anvindningen av detta tecken medfor en risk for forvéixling, i den mening som avses i
artikel 9.2 b i férordning 2017/1001. Enligt réattspraxis foreligger risk for forvaxling om det finns
risk for att allmdnheten kan tro att varorna eller tjansterna i friga kommer fran samma foretag
eller i forekommande fall fran foretag med ekonomiska band (dom av den 22 juni 1999, Lloyd
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Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, punkt 17, och dom av den 8 juli 2010, Portakabin,
C-558/08, EU:C:2010:416, punkt 51). Enligt denna bestimmelse kan varumérkesinnehavaren
saledes forhindra att tredje man anvénder ett tecken som é&r identiskt med eller liknar
varumdérket endast om denna anvdndning, pa grund av att det foreligger en sadan risk for
forvaxling, skadar eller kan skada ndmnda “grundldggande” funktion (se, for ett liknande
resonemang, dom av den 3 mars 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, punkt 27 och dar
angiven réttspraxis).

Nar varumairket dr kidnt i unionen, i den mening som avses i artikel 9.2 c i forordning 2017/1001,
har innehavaren av detta varumirke dessutom rdtt att forhindra tredje man att i
ndringsverksamhet anvénda ett tecken som ar identiskt med eller liknar namnda varumaérke pa
de villkor som det erinrats om i punkt 32 ovan. Det forutsitts inte att det foreligger risk for
forvaxling hos omséttningskretsen for att innehavaren av det kidnda varumarket ska kunna utéva
denna ritt (se, for ett liknande resonemang, dom av den 22 september 2011, Interflora och
Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, punkterna 70 och 71 och dir angiven
rattspraxis).

I forevarande fall ankommer det pa den nationella domstolen att forst faststélla dels huruvida det
tecken som GQ anvénder, som bestér av formen pa den bestdndsdel i kylargrillen som utformats
for att fasta Audis emblem, dr identisk med eller liknar varumirket AUDI, dels huruvida en
kylargrill ar identisk med eller liknar en eller flera varor for vilka varumaérket ar registrerat, vilka
namns i punkt 7 ovan.

Om den nationella domstolen slar fast att denna form é&r ett tecken som &r identiskt med
varumdrket AUDI och att dessa kylargrillar, i egenskap av reservdelar, ér identiska med de varor
for vilka varumairket &r registrerat, ska den tillimpa artikel 9.2 a i férordning 2017/1001.

Om den nationella domstolen diaremot faststiller att GQ anvinder ett tecken som liknar och inte
ar identiskt med varumérket AUDI och att dess kylargrillar, i egenskap av reservdelar, ar identiska
med eller liknar de varor for vilka varumaérket ar registrerat, ska den bedoma huruvida det
foreligger risk for forvéixling, i den mening som avses i artikel 9.2 b i férordning 2017/1001, med
beaktande av samtliga relevanta faktorer, déribland graden av teckenslikhet och graden av
varuslagslikhet, uppfattningen hos en normalt informerad och skiligen uppmérksam och
medveten genomsnittskonsument i omsattningskretsen ndr denne ser de varor for vilka tredje
man anvdnder tecknet, omsittningskretsens uppmaérksamhetsniva, EU-varumairkets
sarskiljningsformaga och de villkor under vilka varorna salufors (se, for ett liknande resonemang,
dom av den 11 november 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, punkt 22, och dom av den
4 mars 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, EU:C:2020:156, punkterna 57
och 70).

Det framgar dessutom av beslutet om hénskjutande att varuméirket AUDI dr mycket valként i
Polen och har hog sdrskiljningsforméaga. Om den nationella domstolen anser att varumaérket ar
kédnt och att formen pa den bestandsdel i kylargrillen som utformats for att fista Audis emblem
ar identisk med eller liknar ndmnda varumaérke, ska varumaérket atnjuta skydd i detta avseende,
oavsett om de kylargaller som GQ importerar och utbjuder till férsiljning och de varor for vilka
samma varumadrke dr registrerat dr identiska, av liknande eller olika slag. GQ:s anvdndning av
tecknet kan da& forhindras enligt artikel 9.2 c i foérordning 2017/1001, om den nationella
domstolen faststéller att denna anvidndning utan skilig anledning drar otillborlig férdel av eller &r
till forfang for varumirket AUDI:s sdrskiljningsformaga eller renommé. I ett sadant fall &r den
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nationella domstolen inte skyldig att bedoma huruvida det foreligger en risk for forvixling,
eftersom det i detta sammanhang saknar betydelse att genomsnittskonsumenten uppfattar
kylargrillarna sa, att de inte &r original.

Av det ovan anforda foljer att den tredje och den fjirde fragan ska besvaras enligt foljande.
Artikel 9.2 och 9.3 a—c i forordning 2017/1001 ska tolkas s, att den tredje man som, utan
medgivande fran en motorfordonstillverkare som &r innehavare av ett EU-varumairke, importerar
och till forsiljning utbjuder reservdelar, ndmligen kylargrillar for dessa motorfordon, som
omfattar en bestandsdel som utformats for att fasta det emblem som aterger varumaérket och vars
form &r identisk med eller liknar nimnda varumarke, anviander ett tecken i niaringsverksamhet pa
ett sitt som kan skada en eller flera av samma varumarkes funktioner, vilket det ankommer pa den
nationella domstolen att kontrollera.

Den forsta fragan

Den héinskjutande domstolen har stillt den forsta fragan for att fa klarhet i huruvida artikel 14.1 c i
forordning 2017/1001 ska tolkas sa, att den utgor hinder for att en motorfordonstillverkare som ar
innehavare av ett EU-varumairke forhindrar tredje man att anvdnda ett tecken som é&r identiskt
med eller liknar varumarket for reservdelar till dessa motorfordon, namligen kylargrillar, nér
tecknet bestar av formen pa en bestandsdel i kylargrillen, som utformats for att pa kylargrillen
fasta det emblem som aterger varumairket, och detta med héansyn till huruvida det finns en
teknisk mojlighet att fasta emblemet pa ndmnda kylargrill utan att anbringa tecknet pa
kylargrillen.

EU-domstolen pépekar inledningsvis papekas att nér tredje mans anviandning av ett tecken som ar
identiskt med eller liknar ett EU-varumairke kan forhindras av innehavaren enligt artikel 9 i
forordning 2017/1001, sa begréansar artikel 14 i denna férordning innehavarens ritt att motsitta
sig denna anviandning i de situationer som anges dar.

Enligt artikel 14.1 c i férordningen ger ett EU-varumairke saledes inte dess innehavare ritt att
forhindra tredje man att i nédringsverksamhet anvinda varumérket i syfte att identifiera eller
hanvisa till varor eller tjanster som EU-varumairkesinnehavarens varor eller tjanster, sdrskilt om
anvandning av det varumaérket ar nodvéandig for att ange en varas eller tjiansts avsedda éndamal,
sarskilt som tillbehor eller reservdelar.

Trots att det foreligger betydande skillnader mellan denna bestimmelse, som motsvarar
artikel 14.1 c i Europaparlamentets och radets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015
om tillndrmningen av medlemsstaternas varumaérkeslagar (EUT L 336, 2015, s. 1), och den
bestimmelse som foregick den i tidigare géillande versioner av unionslagstiftningen, har den
omstdndigheten att det dr omojligt for varumairkesinnehavaren att forhindra tredje man att
anvanda varumaérket ndr denna anvindning dr nodvandig for att ange en varas eller tjdnsts avsedda
dndamal, i synnerhet som tillbehor eller reservdelar, och som sker i enlighet med god afférssed,
behallits och utgér numera ett av de fall dd den ensamrétt som varumérket ger inte kan goras
gillande mot tredje man (se, for ett liknande resonemang, dom av den 11 januari 2024, Inditex,
C-361/22, EU:C:2024:17, punkterna 44—46).

Syftet med begrénsningen, som avses i detta fall, av den ensamritt som foljer av ett varumarke &r
att gora det mojligt for dem som levererar varor och tjdnster som utgér komplement till
varumairkesinnehavarens varor och tjanster att anvinda detta varumaérke for att pa ett begripligt
och fullstdndigt siatt upplysa allmédnheten om det avsedda dndamaéalet med den vara eller tjénst
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som de erbjuder eller, med andra ord, om det anvindningsméssiga sambandet mellan deras varor
eller tjanster och varumairkesinnehavarens varor eller tjinster (se, analogt, 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 11 januari 2024, Inditex, C-361/22, EU:C:2024:17,
punkt 51).

Tredje mans anvandning av ett varumairke for att identifiera eller hanvisa till varor eller tjanster
som varumadrkesinnehavarens varor eller tjanster om denna anvéndning dr nddvandig for att
ange det avsedda dndamalet med en vara som salufors av tredje man eller {6r en tjanst som denne
tillhandahéller, enligt artikel 14.1 c¢ i foérordning 2017/1001, ar saledes ett av de fall dar
anvindningen av varumirket inte kan forhindras av dess innehavare (se, for ett liknande
resonemang, dom av den 11 januari 2024, Inditex, C-361/22, EU:C:2024:17, punkt 52). Denna
begransning av varumirkesinnehavarens ensamratt enligt artikel 9 i forordningen ar emellertid
endast tillamplig nér tredje man anvdnder varumaérket i enlighet med god affiarssed, i den mening
som avses i artikel 14.2 i férordningen.

I forevarande fall framgér det av beslutet om hidnskjutande att den bestdndsdel av kylargrillen vars
form ar identisk med eller liknar varumirket AUDI gor det mojligt att fasta det emblem som
aterger varumairket pa kylargrillen. Sdsom &ven framgar av beslutet om hénskjutande och av
parternas yttranden styrs valet av bestandsdelens form av viljan att saluféra en kylargrill som pa
ett sd troget sitt som mojligt liknar motorfordonstillverkarens originalkylargrill.

Det ska emellertid goras atskillnad mellan en sadan situation, dir ett foretag som inte har
ekonomiska band till varumérkesinnehavaren anbringar ett tecken som é&r identiskt med eller
liknar detta varumairke pa de reservdelar som salufors av foretaget och som é&r avsedda att inga i
varumairkesinnehavarens varor, och en situation dér ett siddant foretag, utan att anbringa ett
tecken som é&r identiskt med eller liknar varumirket pa dessa reservdelar, anvinder detta
varumairke for att ange att reservdelarna ér avsedda att ingd i varumaérkesinnehavarens varor.
Aven om den andra av dessa situationer omfattas av det fall som avses i punkt 55 ovan, giller
detsamma inte den forsta av dessa situationer. Anbringandet av ett tecken som é&r identiskt med
eller liknar varumiérket pa den vara som tredje man salufor gir, sasom generaladvokaten
papekade i punkt 57 i sitt forslag till avgorande, utover den anvindning som avses i artikel 14.1 c i
forordning 2017/1001 och hor saledes inte till nagot av de fall som omfattas av denna
bestammelse.

Av detta foljer att nér ett tecken, som é&r identiskt med eller liknar ett EU-varumarke, utgoér en
bestdindsdel i en reservdel for motorfordon, som utformats for att fasta
motorfordonstillverkarens emblem pé& reservdelen och inte anvinds for att identifiera eller
hénvisa till varor eller tjanster som varumérkesinnehavarens varor eller tjdnster, utan for att pa
ett sa troget sitt som mojligt aterge en av innehavarens varor, omfattas en sddan anvindning av
varumadrket inte av artikel 14.1 c i férordning 2017/1001.

Under dessa omsténdigheter saknar det betydelse huruvida det finns en teknisk mojlighet att fista
det emblem som aterger motorfordonstillverkarens varumarke pé kylargrillen utan att formen pa
den bestandsdel i kylargrillen som utformats for detta fiastande utgor ett tecken som ar identiskt
med eller liknar varumirket. GQ:s anvandning av denna form, som den hénskjutande domstolen
i forevarande fall anser vara ett tecken som é&r identiskt med eller liknar varumarket AUDI, ska
bedomas mot bakgrund av artikel 9 i forordning 2017/1001, sdsom denna artikel har tolkats av
domstolen i den praxis som det erinrats om i punkterna 42—48 ovan.

ECLI:EU:C:2024:76 13



60

61

62

Dowm Av DeN 25. 1. 2024 — MAL C-334/22
Aupi (FASTE FOR EMBLEM PA EN KYLARGRILL)

Av det ovan anforda foljer att den forsta fragan ska besvaras enligt foljande. Artikel 14.1 c i
forordning 2017/1001 ska tolkas sa, att den inte utgor hinder for att en motorfordonstillverkare
som &r innehavare av ett EU-varumirke forhindrar tredje man att anvénda ett tecken som é&r
identiskt med eller liknar varumérket for reservdelar till dessa motorfordon, ndmligen
kylargrillar, nér tecknet bestar av formen pé en bestandsdel i kylargrillen, som utformats for att
pa kylargrillen fiasta det emblem som &terger varumairket, utan att det i detta hinseende har
nagon betydelse huruvida det finns en teknisk mojlighet att fasta emblemet pa ndmnda kylargrill
utan att anbringa tecknet pa kylargrillen.

Den andra fragan

Med hénsyn till svaret pa den forsta fragan saknas anledning att besvara den andra fragan.

Riéttegangskostnader

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

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (fjarde avdelningen) f6ljande:

1) Artikel 9.2 och 9.3 a—c i Europaparlamentets och radets forordning (EU) 2017/1001 av
den 14 juni 2017 om EU-varumaérken

ska tolkas sa,

att den tredje man som, utan medgivande fran en motorfordonstillverkare som ér
innehavare av ett EU-varumirke, importerar och till forsiljning utbjuder reservdelar,
niamligen kylargrillar for dessa motorfordon, som omfattar en bestandsdel som
utformats for att fista det emblem som aterger varumairket och vars form ér identisk
med eller liknar ndimnda varumirke, anvinder ett tecken i naringsverksamhet pa ett
satt som kan skada en eller flera av samma varumirkes funktioner, vilket det
ankommer pa den nationella domstolen att kontrollera.

2) Artikel 14.1 c i férordning 2017/1001
ska tolkas sa,

att den inte utgor hinder for att en motorfordonstillverkare som ir innehavare av ett
EU-varumirke forhindrar tredje man att anvinda ett tecken som ér identiskt med eller
liknar varumirket for reservdelar till dessa motorfordon, namligen kylargrillar, niar
tecknet bestar av formen pa en bestiandsdel i kylargrillen, som utformats for att pa
kylargrillen fasta det emblem som aterger varumirket, utan att det i detta hinseende
har nagon betydelse huruvida det finns en teknisk mojlighet att fista emblemet pa
niamnda kylargrill utan att anbringa tecknet pa kylargrillen.

Underskrifter
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