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FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT
PAOLO MENGOZZI
foredraget den 15 november 2012

Mal C-561/11

Fédération Cynologique Internationale
mot
Federacion Canina Internacional de Perros de Pura Raza

(begdran om forhandsavgorande fran Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante y n. 1 de Marca
Comunitaria (Spanien))

"Gemenskapsvarumirke — Intrang — Begreppet tredje man”

1. Genom foérevarande begdran om forhandsavgorande har Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante
stéllt en fraga till domstolen om tolkningen av artikel 9.1 i radets forordning (EG) nr 207/2009 av den
26 februari 2009 om gemenskapsvarumirken® (nedan kallad férordning nr 207/2009).

2. Den fraga som domstolen ska prova ér vilken definition som ska gélla for begreppet tredje man mot
vilken innehavaren av ett gemenskapsvarumirke enligt géllande bestimmelser kan vicka talan om
intrang. Det bor i synnerhet klargoras om ifrdgavarande begrepp, som anges i artikel 9.1 i férordning
nr 207/2009, dven omfattar innehavaren av ett gemenskapsvarumérke som registrerats efter det forsta
varumirket och — om sd ér fallet — om innehavaren av ett dldre registrerat gemenskapsvarumarke
forst maste ansoka hos Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumérken, monster
och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrdn) om ogiltigférklaring av det yngre
gemenskapsvarumaérket innan vederborande kan véicka talan om intrang mot innehavaren av det yngre
gemenskapsvarumarket.

3. Det ska fran borjan papekas att den fragestéllning som ligger bakom den fraga som é&r foremal for
detta mal, och som &ven — vilket framkommer tydligare nedan — &r foremal for livlig debatt inom
spansk réttsdoktrin och réttspraxis, inte dr helt ny. Domstolen har ndmligen nyligen uttalat sig i en
liknande begdran om férhandsavgorande fran samma hdnskjutande domstol som i férevarande mal
och som rorde tolkningen av foérordning nr 6/2002 om gemenskapsformgivning.® I mitt forslag till
avgorande i det da aktuella mélet® har jag redan pépekat att de éverviganden som avser ett omrade
mot bakgrund av de avgorande skillnader som foreligger mellan forfarandet for registrering av
gemenskapsformgivningar och forfarandet for registrering av gemenskapsvarumarken inte automatiskt
kan tillimpas dven inom ett annat omrade. Vid provningen av den fraga som den hénskjutande
domstolen har stillt i forevarande mal anser jag det nodvéndigt att beakta domstolens synsétt i domen
i malet Celaya utan att bortse fran de viktiga forfarandemadssiga skillnader som foreligger mellan
varumirkesomradet och formgivningsomradet.

Originalsprak: italienska.
2 — EUT L7, s 1.

3 — Se dom av den 16 februari 2012 i mal C-488/10, Celaya Emparanza y Galdos Internacional, i vilken domstolen besvarade en tolkningsfraga
fran Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante som rérde tolkningen av begreppet tredje man i artikel 19.1 i radets forordning (EG) nr 6/2002
av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning (EGT L 3, nedan kallad férordning nr 6/2002).

4 — Se mitt forslag till avgérande av den 8 november 2011 i mal C-488/10 (ovan fotnot 3), sarskilt punkterna 20-23.
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I — Tillimpliga bestimmelser

4. Enligt skal 7 i forordning nr 207/2009 ska registrering av ett gemenskapsvarumarke végras sérskilt
om édldre rattigheter hindrar registrering. Enligt skdl 8 bor det skydd som foljer av
gemenskapsvarumadrket, vars funktion framfor allt ar att garantera att varumérket anger ursprunget,
vara absolut om det rader identitet mellan varumairket och kdnnetecknet och mellan varorna eller
tjidnsterna. Detta skydd bor ocksa gélla vid likhet mellan varumairket och kénnetecknet och mellan
varorna eller tjansterna. Begreppet likhet bor dessutom enligt detta skal tolkas i forhallande till risken
for forvaxling.

5.1 artikel 9.1 i forordning nr 207/2009 anges vilka rittigheter som innehavaren av ett
gemenskapsvarumaérke har:

"Ett gemenskapsvarumairke ger innehavaren ensamrétt. Innehavaren har rétt att forhindra tredje man
som inte har hans medgivande att i naringsverksamhet anvianda

a)  ett tecken som dr identiskt med gemenskapsvarumérket for varor och tjanster som ar identiska
med dem for vilka gemenskapsvarumarket ar registrerat,

b)  ett tecken som é&r identiskt med eller liknar gemenskapsvarumarket om de varor eller tjanster
som omfattas av varumaérket dr identiska med eller av liknande slag som dem som omfattas av
tecknet, och detta kan leda till forvaxling hos allmdnheten, inbegripet risken for association
mellan tecknet och varumarket,

c)  ett tecken som dr identiskt med eller liknar gemenskapsvarumirket med avseende dven pa varor
och tjanster av annat slag én de for vilka gemenskapsvarumarket &r registrerat, om detta ar ként i
gemenskapen och om anvindningen av tecknet utan skilig anledning drar otillborlig fordel av
eller &r till forfang for gemenskapsvarumarkets sarskiljningsformaga eller renommé.”

6. I artikel 54 i forordning nr 207/2009, som har rubriken "Réttighetsforlust till foljd av passivitet”,
stadgas att en innehavare av ett gemenskapsvarumirke som under en sammanhingande femarsperiod
forhallit sig passiv till att ett yngre gemenskapsvarumérke anvénts i unionen och varit medveten om
denna anvindning inte langre ska ha ratt att pa grundval av det dldre varumérket ansoka om
ogiltigforklaring av det yngre varumaérket eller motsitta sig anvindning av det yngre varumarket.
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II - Bakgrund, malet vid den nationella domstolen och tolkningsfragan

7. Kéranden i malet vid den nationella domstolen, Fédération Cynologique Internationale (nedan kallad
ECI), som édr en internationell férening som grundades 1911 for att framja kynologi, dr innehavare av
det blandade gemenskapsvarumarket nr 4438751 for vilket ansokan ingetts den 28 juni 2005 och som
registrerades den 5 juli 2006 for vissa tjanster i klasserna 35, 41, 42 och 44 enligt
Nice6verenskommelsen om  internationell  klassificering av  varor och tjdnster vid
varumairkesregistrering av den 15 juni 1957, med &ndringar och tillagg. Detta varumairke aterges
nedan i rent upplysningssyfte:

8. Svaranden i malet vid den nationella domstolen, Federacién Canina Internacional de Perros de Pura
Raza (nedan kallad FCIPPR), som é&r en privat forening som bildades 2004, &r innehavare av tre spanska
nationella varumérken som &r registrerade for vissa varor och tjanster i klass 16, nimligen

— ordmirket nr 2614806, "FEDERACION CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA
RAZA - F.CIL”, som efter det att ansokan ingetts den 23 september 2004 registrerades den
20 juni 2005,

— det blandade varumirket nr 2786697, "FEDERACION CANINA INTERNACIONAL DE PERROS
DE PURA RAZA”, som efter det att ansOkan ingetts den 9 augusti 2007 registrerades den
12 mars 2008, och

— det blandade varumirket nr 2818217, "FEDERACION CINOLOGICA INTERNACIONAL + FCI”,
som efter det att ansokan ingetts den 11 februari 2008 registrerades den 26 augusti 2008.
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9. FCIPPR ingav den 12 februari 2009 en ansdkan till harmoniseringsbyran om registrering av nedan
atergivna kiannetecken som gemenskapsvarumérke for vissa varor i klass 16:

10. FCI framstillde den 5 februari 2010 en invindning mot att ifragavarande kiannetecken registrerades
som gemenskapsvarumairke. Invindningen avslogs emellertid med anledning av en formell brist som
bestod i att invdndningsavgiften inte hade betalats. Det i foregaende punkt atergivna kdnnetecknet
blev dirmed registrerat som gemenskapsvarumarke nr 7597529 den 3 september 2010.

11. FCI vickte den 18 juni 2010 talan vid den héanskjutande domstolen om ogiltigforklaring av de
nationella varumiarken som omndmns i punkt 8, pa grund av att det forelag risk for forvaxling med
vederborandes gemenskapsvarumérke nr 4438751 (som aterges i punkt 7), och likasa talan om intrang
i dessa nationella varumérken. Inom ramen for detta forfarande framstillde FCIPPR invdndning mot
att det forelag risk for forvixling mellan vederborandes nationella varumirken och
gemenskapsvarumirket nr 4438751, och vickte darfor genkdaromal och yrkade ogiltigforklaring av
niamnda gemenskapsvarumérke. FCIPPR gjorde gillande att ifragavarande gemenskapsvarumérke hade
registrerats i ond tro och att detta skulle medféra risk for forvaxling med vederborandes é&ldre
nationella varumérke nr 2614806.

12. FCI ingav dérefter den 18 november 2010 en ansokan till harmoniseringsbyrdn om ogiltigforklaring
av det av FCIPPR registrerade gemenskapsvarumirket nr 7597529. Harmoniseringsbyrdn beslutade
emellertid den 20 september 2011 pa FCIPPR:s begiran att vilandeforklara drendet med hénsyn till
det pagaende forfarande som foranlett ifragavarande begidran om forhandsavgorande.

13. Den hénskjutande domstolen anser att det i det forfarande som pagar vid den domstolen maste
klargoras huruvida den ensamritt som innehavaren av ett gemenskapsvarumairke — i forevarande fall
FCI - tillerkdnns enligt artikel 9.1 i forordning nr 207/2009 kan aberopas mot en tredje man som i
sin tur dr innehavare av ett annat yngre registrerat gemenskapsvarumirke — i forevarande fall FCIPPR
— sa lange som det sistndmnda varumarket inte har ogiltigforklarats.

14. Mot denna bakgrund beslutade den nationella domstolen att vilandeforklara mélet och stilla
foljande fraga till domstolen:

I ett mél rorande intrdng i den ensamritt som ett gemenskapsvarumirke ger, omfattar den rétt att
hindra tredje man fran att anvinda ett varumérke i néringsverksamhet som foreskrivs i artikel 9.1 [i
forordning nr 207/2009] varje tredje man som anvdnder ett kinnetecken som medfor risk for
forvaxling (darfor att det liknar gemenskapsvarumirket och varorna eller tjansterna dr av liknande
slag), eller ar det tvirtom s, att den inte omfattar den tredje man som anvinder (det forvaxlingsbara)
kannetecknet som har registrerats for dennes rakning som ett gemenskapsvarumarke, sa linge som den
senare varumairkesregistreringen inte forst har ogiltigférklarats?”
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III — Forfarandet vid domstolen

15. Begiran om forhandsavgorande inkom till domstolens kansli den 8 november 2011. FCI, FCIPPR,
den grekiska regeringen, den italienska regeringen och kommissionen har inkommit med skriftliga
yttranden. Vid forhandlingen den 3 oktober 2012 har FCI, den grekiska regeringen och kommissionen
yttrat sig.

IV — Rittslig bedomning

A — Huruvida begiran om forhandsavgorande kan tas upp till sakprovning

16. Inledningsvis ar det nodvandigt att analysera de argument som FCI har tagit upp i sina skriftliga
yttranden och med vilka FCI har gjort gillande att ifragavarande begidran om férhandsavgorande ska
avvisas. FCI har forst och framst hdvdat att den fraga som den hédnskjutande domstolen har stillt inte
ar nodvandig for att losa tvisten i det nationella malet. Talan om intrang och talan om ogiltigférklaring
som FCI har vickt i detta forfarande dar endast riktade mot de nationella varumirken som FCIPPR ér
innehavare av och inte mot det yngre gemenskapsvarumarket nr 7597529, som registrerades efter det
att talan vid den nationella domstolen hade vickts. Denna fraga har dessutom stillts ex officio av den
hénskjutande domstolen utan att parterna har getts majlighet att yttra sig i fragan.

17. Nar det giller fragan om huruvida den tolkningsfrdga som den hénskjutande domstolen har stallt
genom en begdran om forhandsavgorande ar relevant, ska det for det forsta erinras om att nationella
domstolars fragor om tolkningen av unionsritten, vilka stélls mot bakgrund av den beskrivning av
omsténdigheterna i malet och tillamplig lagstiftning som den nationella domstolen har lamnat pa eget
ansvar, och vilka det inte ankommer pa EU-domstolen att prova riktigheten av, enligt fast rattspraxis
presumeras vara relevanta. En begiran fran en nationell domstol kan bara avvisas av unionsdomstolen
dd det ar uppenbart att den begirda tolkningen av unionsritten inte har nagot samband med de
verkliga omstindigheterna eller foremalet for forfarandet vid den nationella domstolen eller da
fragorna ér hypotetiska eller unionsdomstolen inte forfogar 6ver de uppgifter om sakforhallandena
eller de rattsliga forhallandena som dr nodvindiga for att fragorna ska kunna besvaras pa ett
dndamalsenligt sitt.”

18. I forevarande mal finns det inte ndgot som tyder pa att den nationella domstolen har formulerat en
fraga som dr hypotetisk eller som inte har nagot samband med de verkliga omstindigheterna eller
foremalet for forfarandet vid den nationella domstolen. Det framgar tviartom av beslutet om
hénskjutande att FCI i det nationella mélet — efter det att det yngre varumaérket registrerades — dels
har ingett en skriftlig anmélan om otillborlig anvindning av det yngre gemenskapsvarumarket, dels
har kravt att anvdndning av kdnnetecken som kan forviaxlas med det dldre gemenskapsvarumarket ska
upphora, vilket dven omfattar det yngre gemenskapsvarumarket.

19. For det andra dr det vad betraffar den omstandigheten att den hénskjutande domstolen har stallt
tolkningsfragan ex officio tillrackligt att erinra om att det framgar av fast rittspraxis att det faktum att
parterna i malet vid den nationella domstolen inte har vickt nagon unionsrittslig fraga infér den
hanskjutande domstolen inte hindrar att den hénskjutande domstolen anhdngiggér saken vid
domstolen. Avsikten med artikel 267 andra och tredje styckena FEUF, enligt vilka en begdran om
forhandsavgorande far ldmnas till EU-domstolen "nédr en fraga uppkommer vid en domstol i en
medlemsstat”, dr inte att begrdnsa detta forfarande till att endast omfatta en frdga om tolkningen eller

5 — Se, bland den omfattande rittspraxis som finns pad omradet, senast domen av den 28 februari 2012 i mal C-41/11, Inter-Environnement
Weallonie och Terre wallonne, punkt 35, och av den 29 mars 2012 i mal C-599/10, SAG ELV Slovensko, punkt 15 och dir angiven
réattspraxis.
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giltigheten av unionsrétten som har uppkommit pa initiativ av den ena eller den andra av parterna i
malet vid den nationella domstolen, utan denna bestimmelse omfattar dven de fall dér den nationella
domstolen sjilv har vickt en sadan fraga och anser att ett beslut i frigan fran EU-domstolen &r

nodvindigt for att doma i saken”.®

20. Det framgar enligt min uppfattning av ovanndmnda Overvdganden att tolkningsfragan ska tas upp
till sakprovning.

B — Tolkningsfragan

1. Inledande 6verviganden

21. Som jag papekat ovan, och redan understrukit i mitt férslag till avgérande i malet Celaya’, ar den
fraga som vickts av den hdnskjutande domstolen — som ror definitionen av begreppet tredje man mot
vilken innehavaren av ett varumirke kan vicka talan om intrang samt den dartill férknippade fragan
huruvida en talan om intrang forst kan véickas ndr det foreligger en talan om ogiltigforklaring i
hindelse av tvister mellan innehavare av registrerade varumérken — for nérvarande foremal for en
intensiv debatt inom spansk réttsdoktrin och rattspraxis, &ven om det ska papekas att dessa fragor inte
alls dr obekanta p& EU-rittslig niva.*

22. Sasom Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante har papekat i sitt beslut om hénskjutande finns det
for nédrvarande en inriktning i réttspraxis fran Tribunal Supremo (hogsta domstolen i Spanien) om
tillampning av en rattsdoktrin — den sa kallade registreringsimmuniteten — enligt vilken registrering
av ett varumirke utgor skydd mot talan om intrang och en sddan talan forst kan vickas nér
varumirket har ogiltigforklarats dven om det har registrerats efter det varumirke som talan om
intrang grundar sig pa. Enligt detta synsatt dr det kort sagt inte friga om en olaglig handling sa linge
den person som pastds gora intrang anvdnder ett eget registrerat varumarke, vilket innebdr att det &r
mojligt att vicka talan om intrdng forst ndr det yngre registrerade varumarket har ogiltigforklarats.

23. I ovanndmnda dom i mélet Celaya® har domstolen — som ombetts att uttala sig i en fraga som ror
gemenskapsformgivningar och som kan likstédllas med den fraga som har vickts i forevarande mal —
valt ett annat synsitt dn rattsdoktrinen till stod for registreringsimmunitet. Domstolen har slagit fast
att rdtten att i enlighet med forordning nr 6/2002' forhindra tredje man att anvinda en
gemenskapsformgivning giller alla tredje mén som anvénder en liknande formgivning, inbegripet
tredje man som dr innehavare av en senare registrerad gemenskapsformgivning. Domstolen har
foljaktligen slagit fast att den omstdndigheten att en formgivning ar registrerad inte innebar att
formgivningsinnehavaren har “immunitet” mot talan om intrang si linge vederborandes registrerade
formgivning inte ogiltigforklaras. Domstolen har kort sagt uteslutit att det maste foreligga en talan om
ogiltigforklaring fore en talan om intrang i hiandelse av att registrerade formgivningar star i strid med
varandra.

6 — Dom av den 16 juni 1981 i mal 126/80, Salonia (REG 1981, s. 1563; svensk specialutgdva s. 129), punkt 7, och av den 8 mars 2012 i
mél C-251/11, Huet, punkt 23.

7 — Se punkt 3 i detta forslag till avgorande samt mitt forslag till avgorande i malet Celaya (ovan fotnot 4), punkt 19.

8 — Det dr intressant att notera att redan i bérjan av foérra arhundradet vécktes i Tyskland en fraga som ar jamforbar med den i forevarande
mal och som dér blev foremal for en intensiv debatt inom de datida hogsta rdttsinstanserna. Reichsgericht hade inledningsvis i en dom ansett
att anvdndningen av ett registrerat varumirke inte kunde anses vara olaglig sa linge detta mirke inte stroks ur varumérkesregistret (se i detta
sammanhang Reichsgerichts dom av den 13 november 1906, II 155/06, RGZ 64, s. 273 och foljande sidor och sirskilt s. 275). Reichsgericht
"avsade sig” dock sedermera denna rittspraxis i en dom fran 1927, i vilken ndimnda domstol ansdg att den objektiva olagligheten av att
anvidnda ett yngre registrerat varumirke framgar direkt av den ensamritt som innehavaren av det édldre kdnnetecknet tilldelas (se
Reichsgerichts dom av den 20 september 1927, II 409/26, RGZ 118, s. 76 och féljande sidor och sarskilt s. 78-79).

9 — Se ovan fotnot 3.

10 — Se ovan fotnot 3.
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24. Jag har dessutom redan papekat att det foreligger vésentliga skillnader mellan formgivningsomradet
och varumirkesomradet som framfor allt ror sitten och forfarandena for registrering av den berorda
immateriella réttigheten och likasa hur dessa skillnader gor att overviganden och inriktningar i
rittspraxis inom det ena omradet inte automatiskt kan tillimpas inom det andra." Foljaktligen bor
det enligt min mening forst goras en analys av de forfarandemassiga skillnader som foreligger mellan
de bada omradena for att darefter kunna bedoma om dessa skillnader verkligen motiverar att det nér
det giller varumérkesomradet antas ett synsitt som skiljer sig fran det som domstolen har antagit i
fraga om formgivningsomradet.

2. Skillnader mellan registreringsforfarande for formgivningar respektive varumarken

25. I mitt ovanndmnda forslag till avgorande i malet Celaya har jag papekat att den grundliggande
skillnaden mellan registreringsforfarandet for formgivningar & ena sidan, och for varumérken & andra
sidan, dr att det i relevanta bestimmelser for registrering av varumérken — men inte for formgivningar
— foreskrivs ett registreringsforfarande som ar mycket mer komplext. Detta forfarande omfattar en
forhandsprovning fran harmoniseringsbyrans sida (som vi skulle kunna kalla "materiell provning”)
under vilken tredje man kan inkomma med yttranden och &éven resa invindning mot registreringen av
varumarket.

26. Mer specifikt sker registreringen av en formgivning nist intill automatiskt genom ett forenklat
forfarande, som bestir i att harmoniseringsbyrdan goér en rent formell kontroll av ansdkan om
registrering.” 1 forordning nr 6/2002 foreskrivs varken négon materiell prévning av huruvida
skyddskraven ar uppfyllda fore registreringen' eller nigon form av étgird eller mojlig invindning frén
tredje man under registreringsforfarandet. Syftet med ett sadant forenklat forfarande for registrering av
en gemenskapsformgivning &r att sia mycket som mojligt forenkla rutinerna och sdnka
ansokningskostnaderna sa att registreringen blir mer lattillgédnglig for sma och medelstora foretag och
enskilda formgivare. '

27. Inom varumirkesomradet foreskrivs i stillet enligt forordning nr 207/2009 att det gors en
forhandsprovning innan gemenskapsvarumirket kan registreras, dar harmoniseringsbyran gor en
provning av ansokan om registrering som inte begransar sig till en rent formell kontroll, utan déar
harmoniseringsbyran dven gor en materiell prévning och undersoker om det foreligger nagra absoluta
eller relativa registreringshinder . Under detta forfarande far & ena sidan tredje man efter det att en
ansokan om  gemenskapsvarumirke offentliggjorts ge in  skriftliga anmaérkningar  till
harmoniseringsbyran och i dem ange skilen till att byran pa eget initiativ ska végra registrering av
varumirket, sarskilt med hénvisning till forekomsten av absoluta registreringshinder.'® A andra sidan
far innehavare av éldre rittigheter framstélla invindning mot registrering av ifragavarande varumérke
pé den grunden att relativa registreringshinder foreligger."

11 — Se punkt 3 i detta forslag till avgorande samt mitt forslag till avgorande i malet Celaya (ovan fotnot 4), punkterna 20-22.

12 — Registreringsforfarandet for formgivningar regleras under avdelning V (artiklarna 45-50) i férordning nr 6/2002 (ovan fotnot 3).

13 — Se skil 18 i forordning nr 6/2002 (ovan fotnot 3). Det ska framfor allt papekas att det enligt forordningens artikel 47 ska utforas en
prévning, om én relativt begransad, av vissa “grunder for avslag”.

14 — Se skilen 18 och 24 i férordning nr 6/2002 (ovan fotnot 3).

15 — De absoluta registreringshindren anges i artikel 7 i foérordning nr 207/2009 (se dven forordningens artikel 37). De relativa
registreringshindren anges i artikel 8 i forordning nr 207/2009 (se &ven férordningens artiklar 40—42).

16 — Se artikel 40 i forordning nr 207/2009.

17 — Se artiklarna 41 och 42 i férordning nr 207/2009. Se, i detta avseende, dven bestimmelsen i artikel 38 i forordning nr 207/2009, enligt vilken
det ska goras en granskning av dldre varumirken som eventuellt kan sta i strid med det varumaérke for vilken ansokan om registrering har
ingetts.
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28. Inom varumairkesomradet atnjuter foljaktligen tredje man — och i synnerhet innehavare av éldre
rattigheter — ett storre skydd redan fran ett tidigt skede av forfarandet. Systemet erbjuder dessa
personer forfarandemadssiga réttigheter som de inte har nér det galler formgivningar. Mer specifikt kan
innehavaren av ett dldre varumirke enligt forordning nr 207/2009 framstélla invédndning innan ett
yngre varumirke registreras som vederborande anser vara till forfang for ett eget registrerat
varumirke. Denna mojlighet har inte innehavaren av en formgivning pad grund av de krav pa
skyndsamhet som anges i punkt 26.

29. Ovanndmnda skillnader vad giller registreringsforfarandet medfor att registreringen av ett
varumirke — som foregas av ett komplext forfarande — bor atnjuta ett hogre "anseende” jamfort med
registreringen av en formgivning. ' Ett system med férhandsprévning som det som stadgas i férordning
nr 207/2009 medfor saledes att risken for olaglig registrering av varuméarken och registreringar som
kan vara till forfang for dldre réttigheter blir avsevart mindre jamfort med den risk som foreligger inom
formgivningsomrédet.”” Registreringen av ett kidnnetecken som gemenskapsvarumirke efter ett
forfarande av ovannidmnda slag ger saledes innehavaren en oOkad rattssikerhet med hansyn till att
vederborandes gemenskapsvarumarke inte ér till forfang for dldre rattigheter.

30. Dessa overviaganden innebér emellertid inte att risken for registreringar som ér till forfang for dldre
rattigheter ar helt obefintlig pa varumarkesomradet och att det inte kan uppsté situationer dven inom
detta omrade i vilka gemenskapsvarumairken registreras trots att detta kan komma att vara till forfang
for den ensamrétt som innehavaren av ett annat dldre registrerat varumarke atnjuter. Situationer av
detta slag kan exempelvis uppsta i det fall dar innehavaren av det dldre varumarket inte framstéller
invindning mot registreringen av ett yngre varumairke eller — vilket &r fallet i malet vid den nationella
domstolen — om den framstillda invdndningen avvisas av skdl som inte &ar forknippade med den
materiella prévningen av varumérket, som till exempel skil av forfarandemaissig natur.*

31. P4 samma sdtt som pa formgivningsomradet kan det forekomma fall ocksa pa varumérkesomradet
— dven om sannolikheten ar avsevirt mindre — dar gemenskapsvarumarken registreras som kan gora
att ett annat édldre registrerat varumirke inte garanteras ursprungsskyddet. Det &r dven av denna
anledning som det i férordning nr 207/2009 i fraga om varumirkesomradet — pa samma sétt som
inom formgivningsomradet — stadgas former for skydd som skulle kunna definieras som
"efterhandsskydd”, narmare bestdmt talan om ogiltigforklaring och talan om intrdng, som syftar till att
stryka varumérken fran systemet som inte borde ha registrerats, respektive hindra effekterna av
varumirken som kan vara till forfang for ett dldre varumérke. Dessa former av skydd ska enligt min
mening definieras som “efterhandsskydd”, eftersom innehavaren av det éldre varumérket — i hindelse
av att registrerade varumaérken star i strid med varandra — kan anvdnda dem efter registreringen av ett
yngre varumirke, som gor intrang i eller &r till forfang for det egna varumérket, for att skydda det
sistnamnda, och detta oberoende av om eventuell invindning har framstillts mot registreringen av det
yngre varumdrke som talan om intrdng avser eller denna invindnings utfall.

18 — Se mitt forslag till avgorande i malet Celaya (ovan fotnot 4), punkt 23.

19 — Se mitt forslag till avgorande i malet Celaya (ovan fotnot 4), punkt 23. Ett sddant system medfor att det pa varuméarkesomradet inte gar att
tillampa de Gvervdganden som jag har gjort i mitt forslag till avgérande rorande den teoretiska mojligheten for en intrangsgorare att i ond
tro anvéinda sig av fordrojningstaktik — i det fall det slds fast att en talan om intrang kan vickas forst nar det foreligger en talan om
ogiltigforklaring — genom att registrera en ny formgivning som ar nagot annorlunda (jamfort med den féregaende) dven efter det att den
bestridda yngre formgivningen har ogiltigforklarats for att fortsitta att salufora en i huvudsak identisk produkt. Detta medfor i sin tur att
systemet och den dndamalsenliga verkan av unionsbestimmelserna for formgivningar allvarligt dventyras (se punkterna 31-33 i mitt forslag
till avgérande i malet Celaya). Situationer av detta slag kan inte uppstd pa varumidrkesomridet, eftersom innehavaren av det &ldre
gemenskapsvarumirket i liknande fall alltid har mojligheten att pd forhand stoppa den i ond tro ansokta registreringen av det yngre
varumarket genom att framstilla invindning mot registreringen i enlighet med artikel 41 i férordning nr 207/2009.

20 — Den omstdndigheten att situationer av detta slag kan uppsta framgar for ovrigt av innehallet i artiklarna 53.1 och 57.5 i forordning
nr 207/2009.
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32. Det verkar som om det &r just detta som dr sjélva kdrnfragan i forevarande mal. Innebar det faktum
att det pa varumirkesomradet finns ett slags ”forhandsskydd” - som bestir i mojligheten for
innehavaren av ett dldre varumirke att framstilla invdndning mot registreringen av ett annat
varumérke - vid sidan av ett antal "efterhandsskydd” — som ar gemensamma for formgivningsomradet
och varumirkesomradet — att det d4r motiverat med ett annat synsitt, jamfort med det som domstolen
har antagit i det ovanndmnda malet Celaya, enligt vilket domstolen undantar innehavaren av ett yngre
registrerat varumérke fran begreppet tredje man enligt artikel 9.1 i férordning nr 207/2009 sa ldnge
som detta varumarke inte har ogiltigforklarats? Jag kommer i det foljande att i detalj forklara varfor
denna fraga bor besvaras nekande.

3. Provning av tolkningsfragan

33. Med den framstillda fragan ombeds domstolen att tolka begreppet tredje man i artikel 9.1 i
férordning nr 207/2009, och klargéra huruvida innehavaren av ett registrerat gemenskapsvarumarke
med stod av denna bestimmelse direkt kan vicka talan om intrdng mot innehavaren av ett yngre
registrerat  gemenskapsvarumérke eller om denna talan forutsdtter att det yngre
gemenskapsvarumairket har ogiltigforklarats.

34. Den hinskjutande domstolen understryker i sitt beslut hur bokstavliga, systematiska, logiska och
funktionsmassiga skal talar for en tolkning av ifragavarande bestimmelse som 6verensstimmer med
domstolens tolkning i det ovannidmnda malet Celaya i frdga om formgivningar, enligt vilken
innehavaren av ett registrerat gemenskapsvarumirke kan hindra varje tredje man att anvinda ett
kdnnetecken som omfattas av de kategorier som anges i artikel 9.1 a, b och c i férordning
nr 207/2009 oberoende av om tredje man har registrerat detta gemenskapsvarumarke senare eller inte
registrerat det alls. FCI, kommissionen, den grekiska regeringen och den italienska regeringen har fort
ett liknande resonemang.

35. Den hénskjutande domstolen betonar dock att artikel 9.1 i férordning nr 207/2009 dven skulle
kunna tolkas enligt en inriktning i spansk réttspraxis om tillimpning av registreringsimmunitet® s3,
att den inte ger innehavaren av ett dldre gemenskapsvarumarke ritten att forhindra anvédndning av ett
yngre registrerat varumirke sa linge som det sistndimnda varumairket inte har ogiltigférklarats. Detta
andra tolkningssitt bygger pa principen qui iure suo unitur, neminem laedit, enligt vilken den som
utovar en egen ritt — i forevarande fall den nyttjanderétt som foljer av registreringen av det yngre
gemenskapsvarumarket — inte skadar ndgon. Denna standpunkt stods endast av FCIPPR, som sérskilt
understryker behovet av att skydda den ensamritt som erhalls genom registrering av varumarket och
som foljer av réttssakerhetsprincipen.

36. Precis som i malet Celaya star domstolen infor en situation i vilken en immateriell rattighet — i
forevarande mal ett registrerat varumirke — inte ger sin rattighetshavare nagot fullstindigt och absolut
skydd, oavsett vilken 16sning som viljs.*

37. Om foretridde ges at det dldre varumirket — i det fall det anses att dess innehavare kan vicka talan
om intrang mot innehavaren av ett yngre registrerat varumérke — forsvagar en sadan 16sning det skydd
som innehavaren av det yngre varumarket garanteras i och med att den sistndmnde kan hindras fran
att anvdnda sitt varumaérke trots att detta har blivit regelmassigt registrerat. Om foretride i stillet ges
at det yngre varumaérket och detta forst maste ogiltigforklaras innan det gar att vicka talan om intrang
i det dldre varumairket — forsvagas det édldre varumaérkets skydd, eftersom registreringen av detta
varumirke inte ger innehavaren samma ensamrdtt att anvinda det som vederbdorande ges enligt
artikel 9.1 i férordning nr 207/2009 sa linge som det yngre varumirket — oavsett om det &r identiskt
med eller liknar det éldre varumairket — inte har ogiltigforklarats.

21 — Se punkt 22 i detta forslag till avgorande.
22 — Se mitt forslag till avgorande i mélet Celaya (ovan fotnot 4), punkt 30.
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38. I det forsta fallet har den ius excludendi som innehavaren av det dldre varumarket har — det vill
sdga ritt att forhindra tredje man som inte har hans medgivande att anvinda det kdnnetecken som
detta varumirke utgérs av — foretrdde framfor den ius utendi som innehavaren av det yngre
varumirket har — det vill siga ritt att anvinda det kdnnetecken som detta varumirke utgors av.” I
det andra fallet &r forhallandet mellan de tva rittigheterna exakt det omvianda. Pa samma sétt som for
formgivningar star valet av den ena eller den andra tolkningen mellan tva i princip likvérdiga
réttigheter.

39. Nar det giller att vilja vilken som ska ges foretride av de rittigheter som foljer av de tva
motstdende varumirkena — det dldre eller det yngre — gar det inte enligt min uppfattning att lata bli
att ta hédnsyn till en grundlaggande princip som det skyddssystem som inforts pa varumarkesomradet
bygger pa och som utgor en allmint erkdnd grundliggande princip for immateriella rattigheter i
allmanhet, det vill sdga prioritetsprincipen, enligt vilken den &ldre ensamrétten — som i forevarande
fall utgors av ett dldre registrerat gemenskapsvarumirke — har foretrdde Over senare uppkomna
rittigheter — som i forevarande fall utgors av yngre registrerade gemenskapsvarumirken.*
Bestammelserna i forordning nr 207/2009 kan i sjdlva verket — som kommissionen mycket riktigt har
papekat i sina yttranden och analogt med det som domstolen har slagit fast i fraga om formgivningar i
domen i maélet Celaya®” — inte tolkas annat &n mot bakgrund av denna grundliggande princip for
varumairken, vilken kommer till uttryck i vissa bestimmelser i férordning nr 207/2009* liksom i andra
unionsrittsliga” och internationella® bestimmelser for varumérken.

40. Det framgar sirskilt av forordning nr 207/2009 dels att endast kdnnetecken som kan &terges
grafiskt och som &r avsedda att fylla varumarkets grundldggande funktion — det vill sdga att sdrskilja
ett visst fOretags varor och tjanster fran andra foretags varor och tjdnster — kan utgora
gemenskapsvarumirken och dédrmed atnjuta det skydd som forvirvas genom registreringen och dels
att det skydd som gemenskapsvarumairket ger maste vara absolut i forhéllande till kinnetecken som é&r
identiska eller av liknande slag och som didrmed kan medféra risk foér forvixling.” Det absoluta skydd
som varumadrket tilldelas géller oberoende av om de kdnnetecken som medfor risk for forvaxling &r
registrerade som gemenskapsvarumérken eller inte.

23 — I artikel 9.1 i férordning nr 207/2009 och likasa i artikel 5.1 i Europaparlamentets och radets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008
om tillndrmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar (EUT L 299, s. 25) stadgas i motsats till vissa nationella lagstiftningar — daribland
den spanska — och é&ven i motsats till forordning nr 6/2002 endast att gemenskapsvarumarket ger innehavaren ensamritt att forhindra
tredje man att i niringsverksamhet anvinda de kidnnetecken som anges i artikel 9.1 a, b och c. I doktrinen har det emellertid understrukits
att denna ensamritt inte endast omfattar den negativa réttighet som stadgas i bestimmelsen — det vill sdga ius excludendi — som bestar i
ritten att forhindra tredje man att anvénda ett identiskt eller liknande kidnnetecken, utan dven positiva réttigheter — det vill sédga ius utendi
— som innebdr rdtt att anvinda ett sidant kdnnetecken, eventuellt genom att utfirda en licens for det. Forekomsten av en sadan positiv
rattighet ar for Ovrigt ndra forbunden med é&ganderdtten till varumirket. I sjdlva verket, vilket generaladvokat Jacobs papekade i
punkterna 33 och 34 i sitt forslag till avgorande foredraget den 20 september 2001 i méal C-2/00, Holterhoff (REG 2002, s. 1-4187 dar
domstolen meddelade dom den 14 maj 2002 i), registrerar en néringsidkare ett varumarke framst for att sjélv anvidnda det och inte for att
forhindra andra fran att gora det. Nyttjanderdtten &r dessutom en central och vasentlig del av dganderétten och foljaktligen &ven av en
immateriell réttighet.

24 — Prioriteten for ett varumarke bestdms i princip av den tidpunkt da ans6kan om registrering av ett varumérke gavs in (se, i detta avseende,
artikel 8.2 och artikel 27 i forordning nr 207/2009). Mer specifika definitioner av prioritetsprincipen aterfinns i punkt 57 i forslaget till
avgorande av generaladvokat Trstenjaki mal C-482/09, Budéjovicky Budvar (REU 2011, s. 1-8701) dir domstolen meddelade dom den
22 september 2011, och i punkt 54 i forslaget till avgorande av generaladvokat Jdaskinen i mal C-190/10, Génesis Seguros Generales m.fl.
dér domstolen meddelade dom 22 mars 2012 .

25 — Se punkterna 39 och 40 i denna dom (ovan fotnot 3).

26 — Se, exempelvis, skil 7 och likasd artikel 8, avsnitten 2, 3 och 4 i avdelning III (artiklarna 29-35) samt artiklarna 41, 42, 53 och 54 i
férordningen.

27 — Se, exempelvis, artiklarna 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5, 6.2, 9, 11.4 och 14 i direktiv 2008/95/EG (ovan fotnot 23).

28 — Se, exempelvis, artikel 4 A.1 och B i Pariskonventionen fér industriellt rattsskydd, undertecknad i Paris den 20 mars 1883, senast reviderad i
Stockholm den 14 juli 1967 och éndrad den 28 september 1979 (Forenta nationernas fordragssamling, volym 828, nr 11851, s. 305). Den
franska versionen av denna konvention finns tillginglig pa foljande webbplats: www.wipo.int/treaties/fr/ip/paris/trtdocs_wo0020.html.

29 — Se skilen 7 och 8 samt artiklarna 4 och 6 i forordning nr 207/2009.
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41. Om tva registrerade gemenskapsvarumarken stér i strid med varandra och prioritetsprincipen ska
tillimpas far det enligt min uppfattning antas dels att det varumirke som registrerades forst uppfyllde
kraven for att tilldelas gemenskapsskydd innan det varumérke som registrerades senare uppfyllde dessa
krav, dels att det yngre gemenskapsvarumairket ska omfattas av skyddet om detta inte star i strid mot
nagra éldre réttigheter. Foljaktligen dr det sa att om tva registrerade gemenskapsvarumérken star i
strid med varandra dr det endast motiverat att det yngre gemenskapsvarumairket erhéller det skydd
som stadgas i forordning nr 207/2009 om innehavaren kan bevisa att det dldre gemenskapsvarumarket
inte uppfyller det som kravs for att erhalla skyddet i fraga™® eller att varumérkena inte stér i strid med
varandra®.

42. Dessa Overviganden dr oberoende av den omstdndigheten att forfarandet for registrering av ett
gemenskapsvarumirke, i motsats till forfarandet for registrering av formgivningar, ger mojlighet for
tredje man att framstélla invindning mot registreringen av ett yngre varumirke. I sjélva verket och
sasom understrukits i punkterna 30 och 31 utgdér — trots att en forhandsprovning av detta slag ger
innehavaren av det yngre registrerade varumérket en okad rattssikerhet och minskar risken for,
jamfort med hur det forhaller sig inom formgivningsomradet, att varumérken registreras som ar till
forfang for aldre rattigheter — det faktum att ett kdnnetecken registreras som gemenskapsvarumérke
inte nidgon absolut garanti for att kdnnetecknet i friga inte ér till forfang for den ensamritt som ett
dldre registrerat varumirke atnjuter. De forfarandemadssiga skillnaderna mellan formgivningsomradet
och varumirkesomradet ér enligt min uppfattning — dven om de &r vésentliga — inte av det slaget att
de motiverar att bestimmelsen i fraga tolkas pa ett sitt som inte Overensstimmer med
prioritetsprincipen. *

43. Det dr dessutom nodvandigt — i det fall innehavaren av det édldre varumairket agerar for att skydda
sin réitt gentemot ett kdnnetecken som ar till forfang for vederborandes rittigheter &ven om
kdnnetecknet i fraga &r ett yngre regelmadssigt registrerat varumérke — att det skyddssystem som
skapats genom forordning nr 207/2009 garanterar att vederborande s& snabbt som mojligt kan erhalla
ett forbud mot att det varumérke som ér till forfang anvénds, eftersom forekomsten av ett varumérke
av detta slag pd marknaden kan skada det dldre varumirkets huvudsakliga funktion®. Det framgar for
ovrigt tydligt att ju langre tva motstdende varumirken forekommer samtidigt pa marknaden desto
storre dr risken att det yngre varumérket medfor — savil potentiellt som verkligt — allvarligt férfang
for det aldre.

30 — Detta kan innehavaren av det yngre varumarket goéra genom ingivande av ansokan till harmoniseringsbyran om ogiltigférklaring av det dldre
varumirket eller genom att véicka genkédromal vid den domstol for varumérken infor vilken vederbérande har blivit staimd for intrang.

31 — Detta kan innehavaren av det yngre varumirket gora vid den domstol for varumarken infor vilken vederborande har blivit stamd for intrang.

32 — Visserligen skulle det eventuellt kunna invidndas att bade avsaknad av invdndning och avslag pa invdndning pa grund av forfarandeméssiga
problem, som fallet var i malet vid den hinskjutande domstolen (invdndningsavgiften hade inte betalats), beror pi ett slags “férsumlighet”
hos innehavaren av det dldre varumarket da vederbérande inte har utnyttjat sin mojlighet — eller utnyttjat den daligt — enligt férordning
nr 207/2009 att framstélla invdndning. P& varumérkesomradet, till skillnad mot vad som sker pa formgivningsomréadet, skulle innehavaren
av det dldre varumirket foljaktligen kunna betraktas atminstone som delvis ansvarig for registreringen av det yngre varumérket och dédrmed
for den rittsligt osdkra situation som uppstitt. Detta medansvar skulle séledes kunna “sanktioneras” med skyldigheten att invénta
ogiltigforklaringen av det yngre varumérket innan det gar att vdcka talan om intrang for att skydda det dldre varumairket. Denna mgjliga
invdndning bor for det forsta enligt min uppfattning besvaras med att det inte &r sagt att avsaknaden av framstillan av invdndning
nodvindigtvis maste bero pa forsumlighet hos innehavaren av det dldre varumérket. Det kan férekomma fall dér risken for forvixling
mellan tvd varumarken blir uppenbar endast till foljd av den konkreta anvindningen av det yngre kénnetecknet och f6ljaktligen endast vid
den tidpunkt da de tvd motstidende kdnnetecknen forekommer samtidigt pA marknaden. For det andra — och under alla omsténdigheter —
anser jag att tillimpningen av en sadan grundliggande princip om varumirken som prioritetsprincipen, enligt vilken den aldre rattigheten
har foretrade framfor den yngre, inte kan ifrdgasdttas av ett uteblivet eller ej regelritt utnyttjande av majligheten att framstélla invédndning.

33 — Det vill sdga, sasom angetts i punkt 40 i detta forslag till avgérande, att garantera konsumenten eller slutanvindaren mirkesvarans eller
mairkestjanstens ursprung, si att det dr mojligt att utan risk for forvixling sérskilja denna vara eller tjdnst frén andra med ett annat
ursprung. Se, bland den omfattande réttspraxis som finns pa omradet, senast domen av den 15 mars 2012 i de forenade malen C-90/11
och C-91/11, Strigl och Securvita, punkt 30.

ECLILEU:C:2012:722 11



FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT MENGOZZI — MAL C-561/11
FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE

44. Det dr i detta hdnseende viktigt att notera att domstolen flera ganger tidigare har haft tillfille att
klargora att det absoluta skyddet av den ensamritt som innehavare av ett varumérke har enligt
gillande lagstiftning syftar till att varumadrkesinnehavare ska kunna skydda sina egna specifika
intressen i egenskap av varumirkesinnehavare for att pa sa sitt sikerstélla att varumirket fyller sin
funktion.®* Artikel 9.1 i forordning nr 207/2009 kan enligt min uppfattning endast tolkas pa det sitt
som framgar av ovanndmnda fasta rdttspraxis.

45. Att talan om intrdng for Gvrigt dr underkastad krav pa att det yngre varumirket forst ska ha
ogiltigforklarats innebar — som kommissionen mycket riktigt har papekat — att talan om intrang riskerar
att fordrojas orimligt ldnge, eftersom innehavaren av det dldre gemenskapsvarumirket — utover att
behova invdnta harmoniseringsbyrans beslut i drendet, som meddelas efter en intern administrativ
provning pa tva nivder — riskerar att behova vénta pa utgangen av eventuella rittsliga forfaranden infor
tribunalen och, vid éverklagande, i férekommande fall infor domstolen.* Det dldre varumirket och det
varumarke som ar till forfang for det forstndimnda kan samexistera pa marknaden i flera ér, vilket kan
leda till allvarligt forfing f6r innehavaren av det édldre varumarket.

46. Innehavaren av det yngre varumirket skyddas enligt min uppfattning dessutom mot att
innehavaren av ett dldre varuméirke missbrukar mojligheten att viacka talan om intrang i och med att
den forstndmnde dels har mojlighet att forsvara sig infér domstolen for gemenskapsvarumirken och
dir gora gillande — i féorekommande fall — att harmoniseringsbyran har avslagit invindningen® och
dels maojlighet att vacka genkdromal om upphdvande eller ogiltigforklaring av det dldre varumarke pa
vilket talan om intrang grundar sig.” For 6vrigt, som jag har papekat i punkterna 40 och 41, foljer
omfattningen av det skydd som vederborande genom sin ratt atnjuter dnda fran borjan av att det inte
foreligger nagra dldre motstaende rattigheter.

47. Det framgar enligt min uppfattning av ovanstiende Overviganden att endast en tolkning av
begreppet tredje man i artikel 9.1 i forordning nr 207/2009 som Overensstimmer med
prioritetsprincipen och omfattar varje tredje man, och dirmed &ven en sadan tredje man som ér
innehavare av ett yngre gemenskapsvarumirke, dr dgnad att fullfélja det mal for absolut skydd av
registrerade gemenskapsvarumirken som foljer av férordning nr 207/20009.

48. Utover de ovanndmnda Overvdgandena finns det dessutom andra overvdganden av spraklig och
systematisk karaktdr som enligt min uppfattning talar for den framstéllda tolkningen av artikel 9.1 i
forordning nr 207/2009.

49. Det ska ur spraklig synvinkel papekas att d&ven om forordning nr 207/2009 inte innehaller nagon
uttrycklig bestimmelse om mojligheten for innehavaren av ett dldre registrerat gemenskapsvarumirke
att vicka talan om intrang mot innehavaren av ett annat yngre registrerat gemenskapsvarumairke, ges
innehavaren av ett registrerat gemenskapsvarumirke enligt lydelsen i artikel 9.1 i forordning
nr 207/2009 ensamritt att anvinda varumirket samt rétt att hindra tredje man — oberoende av om

34 — Se, for ett liknande resonemang, med avseende pé artikel 5.1 i direktiv 89/104/EEG om tillndrmningen av medlemsstaternas varumérkeslagar
(EGT L 40, s. 1; svensk specialutgéva, omrade 13, volym 17, s. 178—184), upphdvt och ersatt med direktiv 2008/95/EG (ovan fotnot 23), dom
av den 18 juni 2009 i mal C-487/07, L’'Oréal m.fl (REG 2009, s. [-5185), punkt 58, och av den 19 juli 2012 i méal C-376/11, Pie Optiek mfl.,
punkt 46 och dir angiven rittspraxis. Det ska dessutom noteras att enligt ndmnda réttspraxis ingar bland funktionerna inte enbart
varumdrkets grundlaggande funktion som ndmns i punkt 40 ovan och i foregdende fotnot utan dven varumirkets ovriga funktioner, nidrmare
bestdmt att garantera varornas eller tjansternas kvalitet samt dess kommunikations-, investerings- och reklamfunktioner.

35 — Se, i detta hinseende, avdelning VII i forordning nr 207/2009 och sérskilt artiklarna 58, 64.3 och 65.

36 — Harmoniseringsbyrans beslut att avsla en invindning ar inte bindande for den nationella domstolen. Beslutet maste dock enligt de olika
nationella forfarandereglerna utgora ett “"visentligt bevis” pa att intrang inte foreligger. Den talan om intrang som den nationella domstolen
har att prova dr emellertid inte identisk med det invdndningsidrende som handlagts vid harmoniseringsbyran dven om samma kriterier
anvénts vid bada dessa forfaranden med hénsyn till 6verensstimmelsen mellan de faktiska omstdndigheterna enligt artikel 8.1 a och b och
artikel 8.5 & ena sidan och de faktiska omstindigheterna enligt artikel 9.1 a, b och c i férordning nr 207/2009 & andra sidan. I en talan om
intrdng gors det namligen en faktisk jimforelse mellan de omstridda kénnetecknen och motsvarande varor for vilka dessa kénnetecken
anvinds genom en efterhandsprévning av dessa varors konkreta anvindning pa marknaden. I invidndningsforfarandet gors det dédremot
endast en teoretisk prognosmadssig férhandsprovning som huvudsakligen grundar sig pa uppgifterna i ansokningarna om registrering.

37 — Se artiklarna 96 d och 100 i forordning nr 207/2009.
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tredje man dr innehavare av ett yngre gemenskapsvarumirke eller inte — att utan vederborandes
medgivande anvinda ett kinnetecken som ir till férfing fér vederborandes varumirke.* Det forefaller
for ovrigt sannolikt att om lagstiftaren hade velat inféra en princip som skyddar innehavarna av yngre
registrerade varumairken dr det mojligt att detta skulle framga uttryckligen av férordningen.

50. Vad betriffar den systematiska tolkningen ska det noteras att det inte finns nagon bestammelse i
forordning nr 207/2009 enligt vilken en tredje man som é&r innehavare av ett yngre varumairke kan
erhilla en eventuell immunitet mot det forbud som foljer av artikel 9.1 i ovannidmnda férordning®,
dven om det i nidmnda forordning i stéllet anges vissa begrinsningar av den ensamritt som ett
registrerat varumirke ger innehavaren.® Artikel 54 i férordning nr 207/2009 ir av sirskild betydelse i
detta hdnseende. Det framgar ndmligen av denna bestimmelse att endast om de villkor som anges i
denna artikel &r uppfyllda (att under en sammanhidngande femarsperiod forhallit sig passiv
till anvindning) forlorar innehavaren av det dldre gemenskapsvarumairket sin ritt att vicka talan om
ogiltigforklaring respektive intrang mot innehavaren av ett annat yngre gemenskapsvarumirke. Om
det tvirtom forhaller sig sa, att dessa villkor inte dr uppfyllda kan innehavaren av det é&ldre
varumirket mycket vdl vicka talan om intrdng mot innehavaren av det yngre registrerade
gemenskapsvarumarket.

51. Artikel 54 i forordning nr 207/2009 har i detta sammanhang betydelse for en systematisk tolkning
av forordningen. Det gir namligen att utlisa av den atskillnad som gors i nimnda artikel mellan att
ansoka om ogiltigforklaring av det yngre varumérket och motsdtta sig anvindning av detsamma att
talan om ogiltigforklaring och talan om intrang enligt férordning nr 207/2009 betraktas som tva
separata forfaranden och att det inte foreligger nagot 6msesidigt beroendeforhillande dem emellan.*

52. 1 forordning nr 207/2009 goérs pa varumdrkesomrddet — pa samma sitt som for
gemenskapsformgivningar — en tydlig atskillnad mellan de béda typerna av talan, som har olika
foremal, verkningar och syften. Enligt artikel 96 i forordning nr 207/2009 tilldelas & ena sidan de
nationella domstolarna fér gemenskapsvarumérken exklusiv behorighet att avgora tvister om intrang.
A andra sidan, vad betriffar ansokningar om ogiltigforklaring av varumdrken, foreskrivs i forordning
nr 207/2009 att dessa drenden ska behandlas centralt vid harmoniseringsbyran éven om denna princip
— pa samma sétt som for gemenskapsformgivningar — forsvagas av den mojlighet som domstolarna for
varumirken har att préva genkdromal om ogiltigforklaring av ett registrerat gemenskapsvarumérke
som ingetts i samband med en talan om intrang. Det finns inget som tyder pa att lagstiftaren har
avsett att den ena talan forutsitter att den andra talan redan har vickts eller vicks samtidigt.*

38 — I detta sammanhang vill jag understryka att om det i den italienska och den tyska versionen av férordning nr 207/2009 allmént hénvisas till
“terzi” respektive "Dritten”, dr den franska, den engelska respektive den spanska versionen dnnu tydligare genom att det i dessa versioner

» »

anges att forbudet giller varje tredje man, eftersom det hénvisas till "tout tiers”, "all third parties” respektive "cualquier tercero”.

39 — Négon sadan immunitet — som FCIPPR har gjort gillande i sina yttranden — gar enligt min uppfattning inte att utldsa av bestimmelsen i
artikel 6 i forordning nr 207/2009, i vilken det stadgas att ett gemenskapsvarumairke forviarvas genom registrering. Denna bestimmelse
maste i sjdlva verket tolkas — i likhet med alla 6vriga bestimmelser i férordning nr 207/2009 — mot bakgrund av prioritetsprincipen (se
punkt 39 ovan).

40 — Har kan framfor allt ndmnas — utéver artikel 54 i forordning nr 207/2009 som behandlas lingre ned i texten — bade foérordningens
artikel 12, i vilken det foreskrivs vissa begrinsningar av innehavarens rétt att forhindra tredje man att i néringsverksamhet anvinda
gemenskapsvarumirket, och artikel 13 i forordning nr 207/2009, i vilken det stadgas att ett gemenskapsvarumérke inte ger innehavaren rétt
att forbjuda anvandningen av varumirket for varor som av innehavaren eller med hans medgivande har sldppts ut pd marknaden under
varumiérket inom unionen.

41 — Som kommissionen mycket riktigt har papekat foreskrivs i andra bestimmelser i férordning nr 207/2009, bland annat artiklarna 1.2 och 110,
uttryckligen en étskillnad mellan de bada forfarandena.

42 — Det ska i detta sammanhang pépekas att det i artikel 100.7 i forordning nr 207/2009 slas fast att den domstol for gemenskapsvarumérken
vid vilken ett genkdromal om upphévande eller ogiltigforklaring har vickts kan besluta att vilandeforklara forfarandet pa begiran av
innehavaren av gemenskapsvarumirket och sedan — efter att ha latit 6vriga parter inkomma med yttranden — uppmana svaranden att
inkomma med ansokan om upphévande eller ogiltigférklaring till harmoniseringsbyrdn. For det forsta ges domstolen genom denna
bestammelse en ren modjlighet att vilandeforklara forfarandet, for det andra har bestimmelsen till syfte att undvika oférenliga beslut om
ogiltigforklaring av det &ldre varumirket. For det tredje och under alla omstédndigheter ror bestimmelsen endast en eventuell
ogiltigforklaring av det &ldre varumédrke pa vilket talan om intrang grundar sig och inte ett eventuellt berdttigande av den senare
registreringen av det kdnnetecken mot vilket det har vdckts talan om intrang.
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53. Jag anser dessutom att den framstillda tolkningen av begreppet tredje man i artikel 9.1 i férordning
nr 207/2009 inte ger upphov till nagra sérskilda problem nar det géller behorighetsfordelningen mellan
domstolarna for gemenskapsvarumairken & ena sidan och harmoniseringsbyran & andra sidan. Om det
stimmer - vilket jag redan har péapekat vad giller formgivningsomradet® att det &dven pa
varumirkesomradet finns en risk att den réttsliga situationen for det yngre varumaérket forblir nagot
oviss om innehavaren av det dldre gemenskapsvarumarket har fatt bifall for sin talan om intrang mot
innehavaren av det yngre gemenskapsvarumérket men den forstnimnde inte ansoker om att det yngre
varumairket ska ogiltigforklaras, finner jag énda att de skél som har gjort att jag har ansett att en sadan
oviss rittslig situation inte kunde vara avgorande for tolkningen av begreppet tredje man, mot vilken
innehavaren av formgivningen* kan vicka talan om intréng, kan tillimpas i tillimpliga delar pa
varumirkesomrédet.” Jag anser snarare att den alternativa tolkningen — i den man den, vilket
papekats i punkterna 43 och 45, kan dventyra verkan av talan om intrang — skulle kunna paverka det
skyddssystem som stadgas i forordning nr 207/2009.

54. Mot bakgrund av ovanstiende bor domstolen enligt min uppfattning besvara den fraga som har
stéllts av den hénskjutande domstolen genom att fastsla att artikel 9.1 i férordning nr 207/2009, i ett
mal rorande intrang i den ensamritt som ett gemenskapsvarumairke ger, ska tolkas sd, att ritten att
hindra tredje man att anvédnda ifragavarande varumirke omfattar varje tredje man, inklusive en tredje
man som dr innehavare av ett yngre registrerat gemenskapsvarumérke.

55. For att ge den hénskjutande domstolen en sa fullstindig bild som mdjligt anser jag det lampligt att
papeka att om domstolen faststéller den tolkning av begreppet tredje man i artikel 9.1 i férordning
nr 207/2009 som jag har foreslagit i foregdende punkt, maste denna tolkning &ven omfatta en tredje
man som &r innehavare av ett yngre i en medlemsstat registrerat varumérke och detta oberoende av
lydelsen i relevanta nationella bestimmelser.

56. En annan tolkning vore ologisk och skulle inte overensstimma med ovannidmnda tolkning. Den
skulle dessutom i sjdlva verket dventyra den &ndamalsenliga verkan av artikel 9.1 i forordning
nr 207/2009, eftersom den genom registreringen av ett kdnnetecken pa nationell niva skulle begransa
det skydd som innehavaren av det dldre gemenskapsvarumirket har med stod av bestimmelserna i
férordning nr 207/2009. En annan tolkning skulle dessutom enligt min mening strida mot principen
om gemenskapsvarumirkens enhetliga karaktir®, eftersom innehavaren av det ildre
gemenskapsvarumarket skulle skyddas pa olika sitt i de olika medlemsstaterna beroende pa om
nationell rétt gav vederborande mojlighet eller inte att vdcka talan mot intrangsgoraren utan att
behova invinta ogiltigforklaringen av det yngre nationella varumérke som é&r till forfang for
vederborandes réttigheter.

43 — Se punkterna 39-44 i mitt forslag till avgérande i mélet Celaya (ovan fotnot 4).

44 — 1 punkterna 39-44 i mitt forslag till avgérande i malet Celaya (ovan fotnot 4) har jag understrukit dels att det inte dr sannolikt att
innehavaren av det yngre varumiérket anvinder nimnda varumarke efter det att vederbérande har statt som tappande part i en talan om
intrang och dels att om innehavaren av detta yngre varumarke — som forblir formellt giltigt, eftersom det inte har blivit ogiltigforklarat —
vicker talan om intrdng mot tredje man har den sistndmnda majlighet att fa det ogiltigforklarat genom att vicka genkdromal.

45 — Om det antas att en talan om intrdng mot ett yngre registrerat gemenskapsvarumirke gillas efter avslag av en invindning med stod av det
samma &ldre gemenskapsvarumarke pa vilket talan om intrang grundar sig, foreligger det enligt min uppfattning en potentiell motséttning
mellan harmoniseringsbyréns beslut i invdndningsfoérfarandet och domen frian domstolen for varumirken. Denna hypotes forefaller enligt
min mening tdmligen osannolik med hinsyn till att harmoniseringsbyrans beslut bér i det nationella forfarandet utgora ett "visentligt bevis”
pa att intrang inte foreligger (ovan fotnot 36). En sadan motsittning skulle eventuellt kunna vara motiverad mot bakgrund av de olika
sardrag hos invandningsforfarandet respektive talan om intrang som ndmns i fotnot 36.

46 — Se skil 3 samt artikel 1.2 i férordning nr 207/2009.
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57. Avslutningsvis anser jag pa motsvarande sétt det vara lampligt att understryka att tolkningen av
begreppet tredje man i artikel 9.1 i forordning nr 207/2009 — i enlighet med de krav pa en enhetlig
tolkning av unionsritten som domstolen” upprepade ginger har slagit fast — inte kan annat én
utstriacka sig till att omfatta det relaterade begreppet i artikel 5.1 och 5.2 i direktiv 2008/95/EG, som
ar formulerad i motsvarande ordalag.*

V - Forslag till avgorande

58. Mot bakgrund av det ovan anforda foreslar jag foljaktligen att domstolen ska besvara fragan fran
Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante pa f6ljande satt:

Artikel 9.1 i radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumarken
ska tolkas s&, att i ett mal rorande intrang i den ensamrétt som ett gemenskapsvarumirke ger
omfattar ritten att hindra tredje man fran att anvidnda ifrdgavarande varumaérke varje tredje man som
anvénder ett kinnetecken som medfor risk for forvéixling, inklusive en tredje man som é&r innehavare
av ett yngre registrerat gemenskapsvarumarke.

47 — Se, bland annat, dom av den 16 juli 2009 i mél C-168/08, Hadadi (REG 2009, s. I-6871), punkt 38, av den 21 oktober 2010 i mal C-467/08,
Padawan (REG 2010, s. I-10055), punkt 32, och av den 16 juni 2011 i mal C-536/09, Omejc (REG 2011, s. [-5367), punkt 19.

48 — Domstolen har for ovrigt flera ganger tolkat artikel 9 i forordning nr 207/2009 parallellt med motsvarande bestimmelse i
direktiv 2008/95/EG eller dessférinnan i direktiv 89/104/EEG. Se dom av den 22 september 2011 i mal C-323/09, Interflora (REU 2011,
s. 1-8625), punkt 38 och dar angiven réttspraxis.
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