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Formula One Licensing BV
mot
Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och modeller)
(harmoniseringsbyran) och Global Sports Media Ltd

"Overklagande — Gemenskapsvarumirke — Figurmirket F1-LIVE — Invindning fran innehavaren av
de internationella och nationella ordmérkena F1 och av figurmarket F1 Formula 1 som &r registrerat
som gemenskapsvarumirke — Sarskiljningsformaga saknas — Beskrivande bestandsdel —
Upphévande av skyddet for ett dldre nationellt varumarke — Risk for forvéxling”

Sammanfattning av domen

Gemenskapsvarumdrke —  Definition och  forvdrv av  gemenskapsvarumdrke —
Relativa registreringshinder — Invindning fran innehavaren av ett identiskt eller liknande dldre
varumdrke som registrerats for varor eller tjdnster som dr identiska eller av liknande slag — Risk for
forviixling med det dldre varumdrket — Principen om samexistens med dldre varumdrken —
Ett nationellt varumdrke madste tillerkinnas en viss sdrskiljningsformdga

(Radets forordning nr 40/94, artiklarna 7.1 b, 8.1 b och 8.2 a ii; Europaparlamentets och rddets
direktiv 2008/95, artikel 3.1 b; rdadets direktiv 89/104, artikel 3.1 b)

Det foljer av principen att gemenskapsvarumérken och nationella varumérken ska kunna finnas
parallellt — liksom av det faktum att registreringen av nationella varumirken inte omfattas av den
behorighet som tillkommer Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster
och modeller) och att heller inte domstolsprovningen av dessa varumérken omfattas av tribunalens
behorighet — att giltigheten av nationella varumirken inte kan bestridas i ett invindningsforfarande
med anledning av en ansdkan om registrering av ett gemenskapsvarumérke.

Det dr foljaktligen inte heller mojligt att, i ett sddant invandningsforfarande, konstatera att det
betriffande ett kdnnetecken som ar identiskt med ett varumérke som é&r skyddat i en medlemsstat
finns ett absolut registreringshinder, sasom att det saknar sirskiljningsformaga enligt vad som
foreskrivs i artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 om gemenskapsvarumérken, liksom i artikel 3.1 b i
direktiven 89/104 och 2008/95 om varumirken. Att karakterisera ett kdnnetecken sdsom beskrivande
eller generiskt ar likvardigt med att forneka dess sdrskiljningsformaga.

Nir en invdndning som grundar sig pa ett dldre nationellt varuméarke framstills mot registreringen av
ett gemenskapsvarumirke dr harmoniseringsbyran, och foljaktligen tribunalen, skyldiga att undersoka
hur omsittningskretsen uppfattar det kdnnetecken som é&r identiskt med det nationella varumarket i
det sokta varumérket och att, i forekommande fall, bedoma hur hog sarskiljningsformaga detta
kannetecken har.
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Dessa undersokningar har emellertid sina begridnsningar. Undersokningarna far inte leda till att det
konstateras att ett kidnnetecken som é&r identiskt med ett registrerat och skyddat nationellt varumarke
saknar sérskiljningsformaga, eftersom ett sddant konstaterande skulle strida mot saval principen om
att gemenskapsvarumérken och nationella varumirken ska kunna finnas parallellt som mot artikel 8.1
b i forordning nr 40/94, tolkad mot bakgrund av punkt 2 a ii i samma artikel.

Ett sddant konstaterande skulle ndmligen inverka menligt pa nationella varumirken som &r identiska
med ett kidnnetecken som anses sakna sirskiljningsformaga, eftersom registreringen av ett sadant
gemenskapsvarumirke skulle kunna innebdra att det nationella skyddet for dessa nationella
varumérken upphorde. Konstaterandet skulle saledes inte vara forenligt med det system som inforts
genom forordning nr 40/94 och som grundar sig pa principen att gemenskapsvarumirken och
nationella varumirken ska kunna finnas parallellt, vilken framgér av femte skalet i férordningen, med
tanke pa att ett bestridande av giltigheten av ett internationellt eller nationellt varumirke pa den
grunden att det saknar sdrskiljningsformaga endast kan ske inom ramen for ett ogiltighetsforfarande
som inletts i den berérda medlemsstaten enligt artikel 3.1 b i direktiven 89/104 och 2008/95.

I artikel 8.2 a ii i forordning nr 40/94 foreskrivs uttryckligen att varumdrken som har registrerats i en
medlemsstat ska beaktas sasom dldre varumaérken i invandningsforfaranden.

Harav foljer att ett nationellt varumirke som aberopats till stod for en invindning mot registrering av
ett gemenskapsvarumiérke maste tillerkdnnas en viss sirskiljningsformaga, for att artikel 8.1 b i

férordning nr 40/94 inte ska asidoséttas.

(se punkterna 40-47)
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