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W Rattsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen)

den 19 juli 2012*

"Internet — Toppdomainen .eu — Forordning (EG) nr 874/2004 — Doménnamn —

Stegvis registrering — Artikel 12.2 — Begreppet licensinnehavare — Person som innehavaren av ett
varumirke gett tillstand att, i eget namn men f6r varumérkesinnehavarens rékning, registrera ett
doménnamn som dr identiskt med eller liknar ndmnda varumérke — Inget tillstand att anvénda

kdannetecknet som varumarke for andra éndamal”
I mal C-376/11,
angdende en begdran om forhandsavgorande enligt artikel 267 FEUF, framstélld av Cour d’appel de
Bruxelles (Belgien) genom beslut av den 29 juni 2011, som inkom till domstolen den 15 juli 2011, i
malet
Pie Optiek SPRL
mot
Bureau Gevers SA,
European Registry for Internet Domains ASBL,
meddelar

DOMSTOLEN (andra avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden ].N. Cunha Rodrigues samt domarna U. Léhmus (referent),
A. Rosas, A. O Caoimh och A. Arabadjiev,

generaladvokat: V. Trstenjak,

justitiesekreterare: forste handldggaren L. Hewlett,

efter det skriftliga forfarandet och forhandlingen den 21 mars 2012,
med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— DPie Optiek SPRL, genom E. Wéry och T. van Innis, avocats,

— Bureau Gevers SA, genom B. Docquir och B. Michaux, avocats,

— European Registry for Internet Domains ASBL, genom G. Glas och H. Haouideg, avocats,

* Rattegangssprak: franska.
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ECLILEU:C:2012:502 1




DOM AV DEN 19.7.2012 — MAL C-376/11
PIE OPTIEK

— Europeiska kommissionen, genom F. Bulst och C. Vrignon, bada i egenskap av ombud,
och efter att den 3 maj 2012 ha hort generaladvokatens forslag till avgorande,

foljande

Dom

Begidran om forhandsavgorande avser tolkningen av artiklarna 12.2 och 21.1 a i kommissionens
forordning (EG) nr 874/2004 av den 28 april 2004 om allménna riktlinjer for inrdttandet och driften av
toppdoménen .eu och allmanna principer for registrering (EUT L 162, s. 40).

Begidran har framstillts i tvdA mal mellan Pie Optiek SPRL (nedan kallat Pie Optiek), & ena sidan, och
Bureau Gevers SA (nedan kallat Bureau Gevers), och European Registry for Internet Domains ASBL
(nedan kallat EURid), & andra sidan, angdende registreringen av doménnamnet www.lensworld.eu,
vilken begirts av Bureau Gevers, i sitt eget namn men for ett annat foretags rakning, ndrmare bestdmt
Walsh Optical Inc. (nedan kallat Walsh Optical), som é&r ett amerikanskt bolag som ar innehavare av
ett varumédrke som motsvarar detta domédnnamn.

Tillaimpliga bestimmelser

Forordning (EG) nr 733/2002

Skélen 6 och 16 i Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr 733/2002 av den 22 april 2002
om inrdttande av toppdoménen .eu (EGT L 113, s. 1) har foljande lydelse:

”(6) Tack vare toppdominen .eu bor den inre marknaden kunna fa en mer framtriadande plats pa den
virtuella Internetbaserade marknaden. Toppdoménen .eu bor fa till f6ljd att det kan goras en
tydlig koppling till gemenskapen, dess rittsliga ram och den europeiska marknaden. Den bor
gora det mojligt for foretag, organisationer och fysiska personer i gemenskapen att registrera sig
under en specifik domén, vilket kommer att gora denna koppling uppenbar. Doménen kommer
déarfor inte bara att vara en viktig grund for elektronisk handel i Europa utan ocksa ett sitt att
framja malen i artikel 14 [EG].

(16) Antagande av allménna riktlinjer for att forhindra spekulativ eller oegentlig registrering av
doménnamn bor ge innehavare av tidigare rattigheter som é&r erkidnda eller faststillda enligt
nationell ritt och/eller gemenskapsratt och offentliga organ mojlighet att utnyttja en sérskild
tidsperiod (forregistrering) under vilken registreringen av deras domdnnamn ar reserverad for
innehavare ... och for offentliga organ.”

Enligt artikel 1 i ndimnda forordning ar forordningens syfte att faststilla villkor f6r toppdomainen .eu,
inklusive utseende av en registreringsenhet och faststillande av generella riktlinjer for driften av
registreringsenheten.

I artikel 4.2 i samma forordning foreskrivs foljande:

"Registreringsenheten skall ha i uppgift att
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b) registrera domdnnamn i toppdomaénen .eu genom godkidnda .eu-ombud péa begéran av
i) foretag som har sitt site, huvudkontor eller huvudsakliga verksamhet inom gemenskapen,

ii) organisationer som dr etablerade inom gemenskapen, utan att det paverkar tillimpningen av
nationell lagstiftning, eller

iii) fysiska personer som ar bosatta i gemenskapen,

”»

I artikel 5.1 i forordning nr 733/2002 foreskrivs foljande:

"Kommissionen skall ... faststdlla [riktlinjer, dédribland]

b) allmidnna riktlinjer i frdga om spekulativ och oegentlig registrering av domédnnamn, inbegripet
mojligheten att gradvis registrera domédnnamn for att sdkerstilla att innehavarna av tidigare
rattigheter, som ar erkdnda eller faststillda enligt nationell rédtt och/eller gemenskapsratt, och
offentliga organ far lampliga mojligheter att under en dvergangsperiod registrera sitt namn ...”

Kommissionen antog med tillimpning av denna bestammelse férordning nr 874/2004-.

Forordning nr 874/2004
I skal 12 i férordning nr 874/2004 anges foljande:

"For att skydda tidigare rattigheter som erkidnns i gemenskapslagstiftning eller nationell lagstiftning,
bor ett forfarande for stegvis registrering inforas. Den stegvisa registreringen bor genomforas i tva
steg, for att garantera innehavare av tidigare rattigheter mojligheten att registrera de namn som
omfattas av deras tidigare rattigheter. ...”

Artikel 2 forsta-tredje styckena i denna férordning har foljande lydelse:

"En behorig aktor, enligt forteckningen i artikel 4.2 b i férordning (EG) nr 733/2002, far registrera ett
eller flera domdnnamn under toppdoménen .eu.

Utan att det péaverkar tillimpningen av kapitel IV skall ett domédnnamn tilldelas den behoriga aktor
vars ansOkan forst inkommit till registreringsenheten pa tekniskt korrekt sitt och i enlighet med denna
férordning. I denna férordning betecknas detta kriterium om férst inkomna ansdkan som principen
forst till kvarn’.

Sa fort ett doménnamn registrerats upphor det att vara tillgéngligt for ytterligare registrering till dess
att registreringen loper ut utan att fornyas eller doménnamnet aterkallas.”

Kapitel IV i forordning nr 874/2004, som bestar av artiklarna 10-14, ror forfarandet for stegvis
registrering. Artikel 10.1 forsta och andra styckena i denna férordning har f6ljande lydelse:

"Innehavare av tidigare rattigheter som erkdnns eller faststills i nationell lagstiftning och/eller
gemenskapslagstiftning och offentliga organ skall vara behoriga att ansdka om att registrera
domédnnamn under en period av stegvis registrering innan den allménna registreringen inleds for
dominen .eu.

ECLILEU:C:2012:502 3
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"Tidigare rattigheter’ skall bland annat forstas som registrerade nationella varumérken och registrerade
gemenskapsvarumirken, ...”

Artikel 12.2 forsta-tredje styckena i nimnda férordning har féljande lydelse:

"Den stegvisa registreringsperioden skall pagd i fyra manader. Den allménna registreringen av
doménnamn skall inte inledas forrdn den stegvisa registreringsperioden avslutats.

Den stegvisa registreringen skall goras i foljande tva steg pa tva méanader vardera.

I det forsta steget av den stegvisa registreringen far ansokningarna om doménnamn endast avse
registrerade nationella varumérken och registrerade gemenskapsvarumarken, geografiska beteckningar
och de namn som avses i artikel 10.3, och ansokningarna skall inldimnas av innehavare av tidigare
rattigheter eller licensinnehavare eller av de offentliga organ som avses i artikel 10.1.”

Artikel 21 i forordning nr 874/2004 har rubriken "Spekulativ och oegentlig registrering”. I artikel 21.1
foreskrivs foljande:

"Ett registrerat domédnnamn skall aterkallas, efter ett lampligt forfarande for tvistlosning infor eller
utanfor domstol, om det namnet &r identiskt med eller litt kan sammanblandas med ett namn for
vilket en rattighet erkénns eller faststills i nationell lagstiftning eller gemenskapslagstiftning, som de
rattigheter som anges i artikel 10.1, och om det

a) registrerats av innehavaren utan att denne har ritten till eller ett legitimt intresse av namnet, eller

b) har registrerats eller anvéinds i ond tro.”

FEorsta direktivet 89/104/EEG

Radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndirmningen av medlemsstaternas
varumérkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgédva, omrade 13, volym 17, s. 178), inneholl
artikel 5, med rubriken "Réttigheter som &r knutna till ett varumérke”. Artikel 5.1 och 5.2 hade foljande
lydelse:

”1. Det registrerade varumidrket ger innehavaren en ensamritt. Innehavaren har ratt att forhindra
tredje man, som inte har hans tillstand, att i ndringsverksamhet anvénda

a) tecken som ér identiska med varumairket med avseende pa de varor och tjénster som ar identiska
med dem for vilka varumaérket dr registrerat,

b) tecken som pa grund av sin identitet eller likhet med varumérket och identiteten eller likheten hos
de varor och tjanster som tdcks av varumirket och tecknet kan leda till forvaxling hos
allménheten, inbegripet risken for association mellan tecknet och varumarket.

2. En medlemsstat kan ocksa besluta att innehavaren skall ha rétt att forhindra tredje man, som inte
har hans tillstand, fran att i néringsverksamhet anvinda ett tecken som é&r identiskt med eller liknar
varumérket med avseende pa varor och tjdnster av annan art dn dem for vilka varumirket &r
registrerat, om detta dr kint i den medlemsstaten och om anvdndningen av tecknet utan skalig
anledning drar otillborlig fordel av eller ar till forfang for varumérkets sarskiljningsformaga eller
renommé.”
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Artikel 8 i ndmnda direktiv, med rubriken "Licens”, hade foljande lydelse:

1. Det kan ges licens for ett varumiérke for en del eller alla de varor eller tjanster for vilka det &r
registrerat samt for hela eller del av medlemsstatens territorium. En licens kan vara exklusiv eller
icke-exklusiv.2. Innehavaren av ett varumirke kan &beropa de till varumirket knutna réttigheterna
gentemot en licenstagare som Overtrdder en bestimmelse i licensavtalet med avseende pa licensens
giltighetstid, den av registreringen skyddade formen under vilket varumarket fir anviandas, arten av de
varor eller tjanster for vilka licensen &r utfirdad, omradet inom vilket varumarket far anvéindas eller
kvaliteten pa de av licenstagaren tillverkade varorna eller tillhandahallna tjansterna.”

Malet vid den nationella domstolen och tolkningsfragorna

Pie Optiek ar ett belgiskt foretag som siljer kontaktlinser, glasogon och andra 6gonprodukter pa
internet. Foretaget innehar ett Beneluxfigurmirke i form av ordkénnetecknet "Lensworld” och en
stiliserad 6gonglob. Registreringsansokan ingavs den 8 december 2005, och varumirket registrerades
den 4 januari 2006 for varor och tjanster i klasserna 5, 9 och 44 i Nice6verenskommelsen om
internationell klassificering av varor och tjanster vid varumérkesregistrering, med andringar och
tillagg. Foretaget driver webbplatsen www.lensworld.be.

Bureau Gevers ir ett belgiskt foretag som bedriver konsultverksamhet i immaterialréttsliga fragor.

Walsh Optical ar ocksa verksamt i kontaktlins- och glaségonbranschen och bedriver forséljning pa
internet. Walsh Optical driver sedan ar 1998 webbplatsen www.lensworld.com och har dessutom varit
innehavare av Beneluxvarumairket “Lensworld”. Registreringsansokan for det varumairket gavs in
den 20 oktober 2005, och den 26 oktober 2005 registrerades det for varor och tjénster i klass 35 i
Nice6verenskommelsen. Detta varumérke avfordes den 30 oktober 2006.

Den 18 november 2005 undertecknade Walsh Optical ett licensavtal ("License Agreement”) med
Bureau Gevers (nedan kallat avtalet).

Enligt paragraf 1 &r avtalets enda syfte att bemyndiga licenstagaren att registrera ett domédnnamn i eget
namn, men for licensgivarens rakning, och att faststélla var och en av parternas rittigheter och
skyldigheter under licensavtalets giltighetstid och att reglera det forfarande genom vilket licenstagaren
overféor domdnnamn i toppdominen .eu till licensgivaren eller den person som denna har anvisat.

Enligt paragraf 2 i avtalet, med rubriken ”Licensgivarens rattigheter”, far licensgivaren nédr som helst
begdra att licenstagaren aterkallar det eller de doménnamn som anges i bilaga 1 till avtalet eller
éverfér dominnamnet till licensgivaren eller till ndgon annan som licensgivaren anvisar. Overfoéringen
ska ske skyndsamt och utan kostnad.

Enligt paragraf 3 i avtalet ska licensgivaren betala licenstagarens avgifter, vid &ventyr av att
doméinnamnen annars inte kan registreras, bevaras eller fornyas.

I paragraf 4 i avtalet, som ror licenstagarens rattigheter, anges att licenstagaren ska fakturera
licensgivaren for sina tjénster.

Bland licenstagarens skyldigheter, sésom de framgar av paragraf 5 i avtalet, ingar att gora rimliga
anstringningar for att inge .eu-ansokningar och erhalla .eu-registrering for doménnamn. Licenstagaren
lamnar dessutom, vid registreringen, sitt godkdnnande till att domédnnamnet blir licensgivarens
exklusiva egendom och lovar att inte anvinda detta namn pa ett sitt som ar oforenligt med avtalet.

Det framgar av de skrivelser som EURid ingett till domstolen att det forsta steget i den stegvisa
registreringen enligt kapitel IV i forordning nr 874/2004 inleddes den 7 december 2005.

ECLILEU:C:2012:502 5
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Samma dag ingav Bureau Gevers en ansokan till EURid om registrering av doménnamnet
"lensworld.eu” i eget namn men for Walsh Opticals rikning. Den 10 juli 2006 tilldelades Bureau
Gevers detta doménnamn.

Den 17 januari 2006 ansokte Pie Optiek ocksd om registrering av domadnnamnet “lensworld.eu”. Pie
Optieks ansokan avslogs med hédnvisning till den redan ingivna ansokan fran Bureau Gevers.

Pie Optieks invandning, vid skiljedomstolen i Republiken Tjeckien, vilket dr det organ som ansvarar for
tvistlosning utanfér domstol vad ror domdnnamnet .eu, mot att nimnda domédnnamn skulle tilldelas
Bureau Gevers, avslogs genom beslut av den 12 mars 2007. Aven Pie Optieks talan vid Tribunal de
premiére instance de Bruxelles ogillades genom dom av den 14 december 2007.

Pie Optiek har vid den hédnskjutande domstolen, till vilken ndmnda dom 6verklagats, bland annat gjort
gillande att Bureau Gevers enligt det omtvistade avtalet inte dr licensinnehavare, i den mening som
avses i artikel 12.2 tredje stycket i férordning nr 874/2004, och att detta bolag inte heller har ritten
till eller ett legitimt intresse av namnet, i den mening som avses i artikel 21.1 a i samma férordning.

Enligt Bureau Gevers ar ett varumairkeslicensavtals syfte inte med nodvandighet begrénsat till ett
tillstand att marknadsfora varor eller tjanster med detta varumérke. Ett sadant avtal kan ocksa omfatta
andra rattigheter som tillkommer den aktuella varumirkesinnehavaren, helt eller delvis, och darvid
innefatta ett tillstand att registrera ett doménnamn.

Mot denna bakgrund beslutade Cour d’appel i Bryssel att vilandeforklara malet och stilla foljande
fragor till domstolen:

”1) Ska artikel 12.2 i forordning nr [874/2004] tolkas sa att, nér det &r fraga om en tidigare rattighet i
form av ett varumairke, begreppet licensinnehavare kan omfatta en person som endast har getts
tillstand av varumérkesinnehavaren att — i sitt eget namn men for licensgivarens rdkning —
registrera ett domdnnamn som é&r identiskt med eller som liknar varumérket, utan att personen
har tillatelse att anvinda varumaérket eller kinnetecknet pa annat sitt, sisom exempelvis for att
marknadsfora varor eller tjanster?

2) For det fall den forsta fragan ska besvaras jakande: Ska artikel 21.1 a i férordning nr [874/2004]
tolkas sa, att det foreligger ’en ritt till eller ett legitimt intresse av’ .eu-domdnnamnet dven om
licensinnehavaren  har  registrerat doménnamnet i sitt eget namn, men @ for
varumairkesinnehavarens rikning nir den sistndmnde inte uppfyllde kraven for att registrera ett
doménnamn enligt artikel 4.2 b i forordning nr [733/2002]?”

Provning av tolkningsfragorna

Den forsta fragan

Den forsta fragan ror begreppet licensinnehavare, i den mening som avses i artikel 12.2 tredje stycket i
forordning nr 874/2004.

I artikel 10.1 andra stycket i ndmnda forordning preciseras att uttrycket “tidigare rattigheter” bland
annat ska forstds som registrerade nationella varumirken och registrerade gemenskapsvarumairken.
Begreppet licensinnehavare definieras emellertid inte i denna férordning. Férordningen innehéller inte
heller nagon uttrycklig hénvisning till medlemsstaternas lagstiftning vad ror definitionen av detta

begrepp.
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Enligt domstolens fasta praxis foljer det, savil av kravet pa en enhetlig tillimpning av unionsrétten som
av likhetsprincipen, att lydelsen i en unionsbestimmelse som inte innehéller nagon uttrycklig
hénvisning till medlemsstaternas rattsordningar for faststillandet av bestimmelsens innebord och
tillimpningsomrade normalt ska ges en sjdlvstindig och enhetlig tolkning inom hela Europeiska
unionen, med beaktande av bestimmelsens sammanhang och det mal som efterstraivas med den
aktuella lagstiftningen (se, bland annat, dom av den 18 januari 1984 i mal 327/82, Ekro, REG 1984,
s. 107, punkt 11, av den 19 september 2000 i mal C-287/98, Linster, REG 2000, s. [-6917, punkt 43,
och av den 22 mars 2012 i mal C-190/10, Génesis, punkt 40).

En genomforandeforordning ska dessutom tolkas i Overensstimmelse med bestimmelserna i
grundforordningen dar sa dr majligt (domstolens dom av den 24 juni 1993 i mal C-90/92, Dr Tretter,
REG 1993, s. 1-3569, punkt 11, och av den 26 februari 2002 i mal C-32/00 P, kommissionen mot
Boehringer, REG 2002, s. I-1917, punkt 53).

Eftersom forordning nr 874/2004 &ér en genomforandeférordning som antagits med stod av artikel 5.1 i
forordning nr 733/2002, ska sistndmnda forordnings syfte och bestammelser beaktas for att ge
begreppet licensinnehavare en sjélvstindig och enhetlig tolkning inom hela unionen.

Det framgar héarvid av skil 6 i forordning nr 733/2002 att toppdoménen .eu skapats i syfte att ge den
inre marknaden en mer framtridande plats pa den virtuella internetbaserade marknaden genom att
det gors en tydlig koppling till unionen, dess rittsliga ram och den europeiska marknaden, samtidigt
som den gor det mojligt for foretag, organisationer och fysiska personer i unionen att registrera sig
under en specifik domén, vilket kommer att gora denna koppling uppenbar.

I artikel 4.2 b i forordning nr 733/2002 foreskrivs darfor att ansokningar om registrering av
domédnnamn under toppdoménen .eu som gors av foretag som har sitt site, huvudkontor eller sin
huvudsakliga verksamhet inom unionen, av organisationer som ar etablerade inom gemenskapen —
utan att det paverkar tillimpningen av nationell lagstiftning — eller av fysiska personer som &r bosatta
i unionen ska bifallas. Sddana foretag, organisationer och fysiska personer utgor enligt artikel 2 forsta
stycket i forordning nr 874/2004 behoriga aktorer som far registrera ett eller flera doménnamn under
toppdomainen.

Det framgar dessutom av skdl 16 i forordning nr 733/2002, skél 12 i forordning nr 874/2004 och
artikel 10.1 forsta stycket i sistndimnda forordning att under den stegvisa registreringen &ér endast
“innehavare av tidigare rittigheter som erkdnns eller faststills i nationell lagstiftning och/eller
gemenskapslagstiftning” — dédribland nationella varumérken och registrerade gemenskapsvarumérken —
samt offentliga organ behoriga att ansoka om registrering av doménnamn.

Av detta foljer att i princip endast innehavare av tidigare rattigheter som har sitt séte, huvudkontor och
sin huvudsakliga verksamhet inom unionen dr behoériga att ansoka om registrering av ett eller flera
doménnamn under toppdoménen .eu under denna period.

Det star vidare klart att i den man som artikel 12.2 tredje stycket i férordning nr 874/2004 medfor en
utvidgning av kretsen av behoriga aktorer under det forsta steget i den stegvisa registreringen till att
dven omfatta licensinnehavare av sddana réttigheter, maste dessa bade uppfylla kravet pa etablering i
unionen och, i réttighetsinnehavarens stille, atminstone delvis och/eller tillfilligt forfoga 6ver den
aktuella tidigare rattigheten.

Det skulle namligen strida mot syftet med férordningarna nr 733/2002 och nr 874/2004 att tillata en
innehavare av en tidigare rittighet som helt forfogar over denna rittighet, men som inte uppfyller
kravet pa etablering i unionen, att via en annan person, som uppfyller detta krav men som inte ens
delvis eller tillfalligt forfogar over ndmnda ritt, anséka om registrering av ett domdnnamn under
toppdoménen .eu till den férstndmndes forman.

ECLILEU:C:2012:502 7
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Dessa konstateranden stods bade av unionsrittsakter och av domstolens praxis, som innehaller
upplysningar om innebdrden av begreppen licenstagare och licens inom varumaérkesritten, dven om
ingen uttrycklig definition ges.

I artikel 8.1 i direktiv 89/104 foreskrivs for det forsta att det kan ges licens for ett varumaérke for en del
eller alla de varor eller tjanster for vilka det ar registrerat. Unionslagstiftaren har saledes tankt sig att en
sadan licens bland annat kan beviljas for licenstagarens marknadsforing av varor eller tjanster under
detta varumarke.

Enligt artikel 8.2 i samma direktiv kan innehavaren av varumarket aberopa de till varumérket knutna
rittigheterna gentemot en licenstagare som overtrader en bestimmelse i licensavtalet. Det framgar av
denna bestimmelse att sadana bestimmelser, forutom licensens giltighetstid, kan reglera formen
under vilken varumaérket far anviandas, arten av de varor eller tjanster for vilka licensen kan anvidndas,
omradet inom vilket varumarket far anvdndas eller kvaliteten pa de varor licenstagaren tillverkar eller
pé tjanster denne tillhandahaller under varumarket.

Det preciseras hdrvid i artikel 5.1 och 52 i direktiv 89/104 att det registrerade varumirket ger
innehavaren en ensamrétt som bland annat innebér att denne har rétt att forhindra tredje man, som
inte har innehavarens tillstdnd, att i naringsverksamhet, det vill siga kommersiellt, anvéinda (se, for ett
liknande resonemang, dom av den 29 mars 2011 i mal C-96/09 P, Anheuser-Busch mot Budéjovicky
Budvar, REU 2011, s. 1-2131, punkt 144) identiska eller liknande tecken for vissa varor och tjanster,
och under vissa forutsattningar.

Domstolen har redan forklarat att denna ensamrétt syftar till att ge varumairkesinnehavaren mojlighet
att skydda de sirskilda intressen som vederborande har i egenskap av varumérkesinnehavare, det vill
sdga att sdkerstilla att varumairket kan fylla sin egentliga funktion. Den ovanndmnda rétten ska séledes
endast utovas nidr tredje mans anvdndning av ett kdnnetecken skadar eller kan skada varumirkets
funktion. Bland dessa funktioner ingér inte enbart varumaérkets grundlaggande funktion att garantera
konsumenterna varans eller tjanstens ursprung, utan dven varumairkets oOvriga funktioner, sisom i
synnerhet att garantera varornas eller tjinsternas kvalitet eller kommunikations-, investerings- och
reklamfunktioner (se dom av den 18 juni 2009 i mal C-487/07, L'Oréal m.fl., punkt 58, och av
den 23 mars 2010 i de forenade malen C-236/08-C-238/08, Google France och Google, REU 2010,
s. [-2417, punkterna 75 och 77).

Genom att bevilja licenstagaren en licens ger saledes rittighetsinnehavaren licenstagaren ratt att inom
licensavtalets begransningar anvdnda ett varumairke i de syften som skyddas av den med varumairket
forknippade ensamritten, det vill siga kommersiell anvindning av varumérket i enlighet med dess
egentliga funktion, sérskilt den grundldggande funktionen att garantera konsumenterna att berérd vara
eller tjanst har det ursprung som forknippas med varumarket.

Domstolen har for det andra i sin dom av den 23 april 2009 i mal C-533/07, Falco Privatstiftung och
Rabitsch (REG 2009, s. 1-3327), tagit stdllning till skillnaderna mellan ett tjansteavtal och ett
licensavtal i immaterialrittsligt hdnseende. Domstolen har dérvid i punkterna 29 och 30 i nidmnda
dom konstaterat att begreppet tjanst i vart fall forutsétter att den som utfor tjansten utfér en bestdmd
verksamhet mot ersittning. Ett avtal genom vilket en innehavare av en immateriell réttighet till
motparten upplater en rétt att mot vederlag nyttja den immateriella rattigheten implicerar inte nagon
sadan verksamhet.

Av detta foljer att ett avtal av det slag som ar aktuellt i malet vid den nationella domstolen — i vilket
motparten bendmns “licenstagare” och enligt vilket denne mot vederlag atar sig skyldigheten att gora
rimliga anstrdngningar for att inge .eu-ansokningar och erhilla .eu-registrering av ett doménnamn —
snarare ska ses som ett tjansteavtal dn ett licensavtal.
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Detta resonemang gor sig én mer géillande nér ett sadant avtal inte ger licenstagaren nagon ritt att
anvinda det varumirke som motsvarar domdannamnet kommersiellt, i enlighet med dess egentliga
funktion, utan foreskriver att det domdnnamn som licenstagaren &r skyldig att registrera forblir
licensgivarens exklusiva egendom och att licenstagaren inte far anvinda doménnamnet pa ett sitt som
inte dr forenligt med avtalet.

Det saknar harvid betydelse att det i ett sadant avtal preciseras att dess syfte bland annat &r att gora det
mojligt for licenstagaren att registrera ett domdnnamn i eget namn men for licensgivarens riakning, om
detta inte tjanar nigot annat dndamal dn att ge motparten mdjlighet att uppfylla sin skyldighet att, mot
vederlag, registrera ifragavarande doménnamn och sistndmnda uppgift saledes dr underordnad denna
skyldighet. Sdsom generaladvokaten har anmairkt i punkterna 49 och 53 i sitt forslag till avgorande,
innebdar den omstindigheten att motparten getts tillstind att registrera ett varumérke under
domdnnamnet .eu péd intet sitt att varumdrkesinnehavaren har gett motparten rétt att anvinda
varumarket i enlighet med dess egentliga funktion.

Av detta foljer att ett avtal av det slag som é&r i fraga i malet vid den nationella domstolen inte kan
betraktas som ett licensavtal i varumarkesrittsligt hianseende. En motpart som getts uppdraget att
registrera ett varumirke under domdnnamnet .eu for varumairkesinnehavarens rikning kan séledes
inte betraktas som en licensinnehavare, i den mening som avses i artikel 12.2 tredje stycket i
férordning nr 874/2004.

Den forsta fragan ska siledes besvaras enligt foljande. Artikel 12.2 tredje stycket i forordning
nr 874/2004 ska tolkas sa att, nir det dr frdga om en tidigare rattighet i form av ett varumarke,
begreppet licensinnehavare inte omfattar en person som endast har getts tillstdind av
varumirkesinnehavaren att — i sitt eget namn men for dennes riakning — registrera ett doménnamn
som dr identiskt med eller som liknar ndmnda varumaérke, utan att personen har tillatelse att anvianda
det kommersiellt, i enlighet med dess egentliga funktion.

Den andra fragan

Med hénsyn till svaret pa den forsta fragan saknas det anledning att besvara den nationella domstolens
andra fraga.

Rittegangskostnader

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

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (andra avdelningen) f6ljande:

Artikel 12.2 tredje stycket i kommissionens forordning (EG) nr 874/2004 av den 28 april 2004 om
allmédnna riktlinjer for inrdttandet och driften av toppdominen .eu och allmdnna principer for .
eu-registrering ska tolkas sa att, nir det ar fraga om en tidigare rittighet i form av ett
varumirke, begreppet licensinnehavare inte omfattar en person som endast har getts tillstand av
varumirkesinnehavaren att — i sitt eget namn men for dennes rikning - registrera ett
dominnamn som ir identiskt med eller som liknar nimnda varumirke, utan att personen har
tillatelse att anvinda det kommersiellt, i enlighet med dess egentliga funktion.

Underskrifter
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