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W Rattsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (forsta avdelningen)

den 21 februari 2013 *
"Gemenskapsvarumirken — Forordning (EG) nr 207/2009 — Artikel 9.1 — Begreppet tredje man —
Innehavare av ett yngre gemenskapsvarumarke”
I mal C-561/11,
angdende en begidran om forhandsavgorande enligt artikel 267 FEUF, framstilld av Juzgado de lo
Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de Marca Comunitaria (Spanien) genom beslut av den
27 oktober 2011, som inkom till domstolen den 8 november 2011, i malet
Fédération Cynologique Internationale
mot
Federacion Canina Internacional de Perros de Pura Raza,
meddelar

DOMSTOLEN (forsta avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden A. Tizzano samt domarna A. Borg Barthet, M. Ile$i¢ (referent),
M. Safjan och M. Berger,

generaladvokat: P. Mengozzi,

justitiesekreterare: forste handlaggaren M. Ferreira,

efter det skriftliga forfarandet och férhandlingen den 3 oktober 2012,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Fédération Cynologique Internationale, genom E. Jordi Cubells, abogado,

— Federacién Canina Internacional de Perros de Pura Raza, genom S. Doménech Lépez, abogado,
— Greklands regering, genom D. Kalogiros och G. Papadaki, bada i egenskap av ombud,

— Italiens regering, genom G. Palmieri, i egenskap av ombud, bitrddd av S. Fiorentino, avvocato dello
Stato,

— Europeiska kommissionen, genom F.W. Bulst och R. Vidal Puig, bada i egenskap av ombud,

* Réttegangssprak: spanska.
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och efter att den 15 november 2012 ha hort generaladvokatens forslag till avgorande,

foljande

Dom

Begédran om forhandsavgorande avser tolkningen av artikel 9.1 i radets férordning (EG) nr 207/2009 av
den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumarken (EUT L 78, s. 1) (nedan kallad férordningen).

Begiran har framstillts i ett mal mellan Fédération Cynologique Internationale (nedan kallad FCI) och
Federacion Canina Internacional de Perros de Pura Raza (nedan kallad FCIPPR), i vilket FCI viackt
talan om varumairkesintrang och ogiltigforklaring av ett varumaérke.

Tillampliga bestimmelser

I artikel 8 i forordningen, som har rubriken ”"Relativa registreringshinder”, foreskrivs féljande:

”1. Om innehavaren av ett dldre varumaérke invinder ska det varumirke som ansokan géller inte kunna
registreras:

a)

b)

om det dr identiskt med det dldre varumirket och de varor eller tjanster som varumérket har
ansokts for dr identiska med de varor eller tjanster for vilka det dldre varumarket &r skyddat,

om det — pa grund av att det ar identiskt med eller liknar det dldre varumarket och de varor eller
tjidnster som omfattas av varumairkena &r identiska eller ér av liknande slag — foreligger en risk att
allménheten forvixlar dem inom det omrade dér det dldre varumérket &r skyddat, inbegripet
risken for att varumérket associeras med det éldre varumarket.

2. Med éldre varumirken avses i punkt 1

a)

b)

foljande kategorier av varumaérken for vilka ansokan om registrering gjorts tidigare én ansokan om
registrering av gemenskapsvarumairket, med vederbérlig hiansyn tagen till de ansprak som kan
goras pa prioritet for dessa varumaérken:

i)  Gemenskapsvarumairken.

ii) Varumirken som har registrerats i en medlemsstat eller, vad avser Belgien, Luxemburg eller
Nederlanderna, hos Benelux byra for immateriell dganderétt.

iii) Varumérken som blivit foremal for en internationell registrering med rattsverkan i
medlemsstaten i fraga.

iv) Varumiérken som blivit foremal for en internationell registrering med rattsverkan i
gemenskapen.

Ansokan om varumérken som avses i a under forutséttning att de registreras.
Varumirken som, vid tidpunkten for ansokan om registrering som gemenskapsvarumarke eller, i
forekommande fall, vid tidpunkten for begdran om prioritet med avseende pa ansokan om

registrering av gemenskapsvarumarket, ar vilkinda i en medlemsstat, i den betydelse som ordet
vilkéant ges i artikel 6a i Pariskonventionen.
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3. Efter invindning fran varumaérkesinnehavaren far ett varumarke inte registreras nér ett ombud eller
en foretrddare for varumérkesinnehavaren ansoker om registrering av detta i sitt eget namn utan
innehavarens medgivande om ombudet eller foretradaren inte kan visa fog for sitt handlande.

4. Efter invandning fran innehavaren av ett icke registrerat varumarke eller av ett annat tecken som
anvdnds i nédringsverksamhet i mer &n bara lokal omfattning, far det varumirke som ansdkan avser
inte registreras om och i den man det finns gemenskapslagstiftning eller tillimplig nationell
lagstiftning om detta tecken:

a) Ritten till tecknet har forvirvats fore tidpunkten for ansokan om registrering av
gemenskapsvarumairket eller i forekommande fall tidpunkten for den prioritet som aberopas som
grund for ansokan om registrering av gemenskapsvarumaérket eller,

b) tecknet ger innehavaren ritt att forbjuda anvédndning av ett yngre varumarke.

5. Dessutom giller att, efter invindning fran innehavaren av ett dldre varumérke enligt punkt 2, det
varumirke som ansokan om registrering avser inte far registreras om det dr identiskt med eller liknar
det dldre varumairket och avses bli registrerat for varor eller tjénster som inte liknar dem for vilka det
dldre varumdrket ar registrerat, nir — i fraga om ett dldre gemenskapsvarumirke — det &ar ként i
gemenskapen, eller, ndr — i fraga om ett dldre nationellt varumarke — det &r ként i medlemsstaten i
fraga, och anvdndningen av det varumirke som ansokan avser utan skilig anledning skulle dra
otillborlig fordel av eller vara till forfang for det dldre varumérkets sarskiljningsformaga eller
renommé.”

I artikel 9 i forordningen, vilken har rubriken ”Réttigheter som é&r knutna till ett
gemenskapsvarumarke”, foreskrivs foljande:

”1. Ett gemenskapsvarumirke ger innehavaren ensamritt. Innehavaren har rétt att forhindra tredje
man som inte har hans medgivande att i niringsverksamhet anvinda

a) ett tecken som dr identiskt med gemenskapsvarumairket for varor och tjanster som é&r identiska
med dem for vilka gemenskapsvarumérket ar registrerat,;

b) ett tecken som dr identiskt med eller liknar gemenskapsvarumérket om de varor eller tjdnster som
omfattas av varumairket &dr identiska med eller av liknande slag som dem som omfattas av tecknet,
och detta kan leda till forvixling hos allménheten, inbegripet risken for association mellan tecknet
och varumarket,

c) ett tecken som dr identiskt med eller liknar gemenskapsvarumarket med avseende éven pa varor
och tjanster av annat slag dn de for vilka gemenskapsvarumaérket &r registrerat, om detta &r kant i
gemenskapen och om anvdndningen av tecknet utan skilig anledning drar otillborlig fordel av
eller ar till forfang for gemenskapsvarumaérkets sarskiljningsformaga eller renommé.

3. De rittigheter som &r knutna till gemenskapsvarumarket ska gélla i forhallande till tredje man fran
dagen for offentliggérandet av varumairkets registrering. Skilig ersittning far emellertid kravas
betriaffande handlingar som foretas efter offentliggérandet av en ansdkan om registrering av ett
gemenskapsvarumédrke, om handlingen efter offentliggorandet av registrering av varumirket skulle
vara forbjuden pa grund av detta offentliggérande. Den domstol vid vilken talan har anhédngiggjorts far
inte avgora malet forrdn registreringen har offentliggjorts.”
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I artikel 12 i forordningen, vilken har rubriken ”Begrinsningar av ett gemenskapsvarumairkes
rattsverkan”, foreskrivs foljande:

"Gemenskapsvarumarket ger inte innehavaren rdtt att forhindra tredje man att i naringsverksamhet
anvdnda

a) sitt eget namn eller adress,

b) uppgifter om varornas eller tjansternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda dandamaél, virde, geografiska
ursprung, tidpunkten for framstillandet eller andra egenskaper,

¢) varumirket om det dr nodvindigt for att ange en varas eller en tjénsts avsedda dndamal, sarskilt
som tillbehor eller reservdelar,

forutsatt att tredje man handlar i enlighet med god afférssed.”
Avdelning IV i férordningen, vilken har rubriken "Registreringsforfarande”, bestar av artiklarna 36—45.

Punkt 1 i artikel 40 i forordningen, vilken har rubriken "Anmaérkningar fran tredje man”, har foljande
lydelse:

"Efter det att en ansokan om gemenskapsvarumairke offentliggjorts far fysiska eller juridiska personer
och sammanslutningar, som foretrader tillverkare, producenter, tjansteproducenter, handelsmén och
konsumenter, till [Byrdn for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster
och modeller) (harmoniseringsbyran)] ge in skriftliga anméirkningar och i dem ange skilen till att
[harmoniseringsbyran] pa eget initiativ ska végra registrering av varumairket, sdrskilt pa grund av
bestammelserna i artikel 7 ...”

I artikel 41, som har rubriken ”"Invdndningar”, foreskrivs foljande:

”1. Inom tre manader efter det att en ansokan om gemenskapsvarumirke offentliggjorts far
invandningar framstéllas pa den grunden att varumaérket inte far registreras enligt artikel 8 ...

3. En invandning ska framstillas skriftligen och ska narmare ange vilka grunder som aberopas. Den ska
inte anses som vederborligen framstdlld forrdan invdandningsavgiften har betalats. Den som framstéller
en invandning far lagga fram fakta, bevisning och argument till stéd for sin talan inom den tid som
[harmoniseringsbyran] faststaller.”

I artikel 53.1 i férordningen foreskrivs foljande:

"Efter ansokan till [harmoniseringsbyran] eller pa grundval av ett genkdromdl i mal om
varumirkesintrdng ska ett gemenskapsvarumairke forklaras ogiltigt i foljande fall:

a) Om det finns ett sadant dldre varumérke som avses i artikel 8.2 och kraven i punkt 1 eller 5 i den
artikeln ar uppfyllda.

b) Om det finns ett sddant varumérke som avses i artikel 8.3 och kraven i artikel 8.3 ar uppfyllda.

¢) Om det finns en sadan dldre rattighet som avses i artikel 8.4 och kraven i artikel 8.4 ar uppfyllda.”
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Punkt 1 i artikel 54 i forordningen, som har rubriken "Rattighetsforlust till foljd av passivitet”, har
foljande lydelse:

"Om en innehavare av ett gemenskapsvarumirke under en sammanhingande femarsperiod forhallit sig
passiv till att ett yngre gemenskapsvarumérke anvénts i gemenskapen, och om han varit medveten om
denna anvdndning, ska han inte ldngre ha rétt att pd grundval av det dldre varumirket ansoka om
ogiltighetsforklaring av det yngre varumairket eller motsitta sig anvindning av det yngre varumirket
for de varor eller tjanster for vilka det yngre varumairket har anvénts, om inte ansékan om registrering
av det yngre gemenskapsvarumairket gjorts i ond tro.”

Malet vid den nationella domstolen och tolkningsfragan

FCI &r innehavare av gemenskapsvarumirket nr 4438751, FCI FEDERATION CYNOLOGIQUE
INTERNATIONALE, vilket ér ett ord- och figurmérke. Ansokan om registrering av varumairket ingavs
den 28 juni 2005 och varumairket registrerades den 5 juli 2006. Det registrerade kénnetecknet ar
foljande:

Varumairket registrerades bland annat for anordnande och genomférande av utstdllningar for
kommersiella @éndamél och reklamédndamal avseende hundar, utbildning inom omradet for avel,
uppfodning, vard och hallande av hundar, anordnande och genomforande av avelsshower avseende
hundar, framstillning av stamtavlor och registreringsbevis avseende hundar inom omradena
population och genetik samt uppfodning, avel och vard av hundar.

FCIPPR ar innehavare av foljande nationella varumaérken:

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

— Det nationella ord- och figurmirket 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.
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— Det nationella ord- och figurmirket nr 2818217, FEDERACION CINOLOGICA
INTERNACIONAL + FCI, som efter det att ansokan ingetts den 11 februari 2008 registrerades den
26 augusti 2008.

14 FCIPPR dr dven innehavare av gemenskapsfigurmérket nr 7597529. Anstkan om registrering av detta
varumirke gavs in den 12 februari 2009 och varumirket registrerades den 3 september 2010. Det
registrerade kdnnetecknet utgors av foljande kdnnetecken:

15 FCIPPR:s varumairken ar registrerade bland annat for tavlingar och utstéllningar av renrasiga djur,
utgivning av meritintyg, diplom och ackrediteringskort, publikationer, trycksaker och material
avseende stamtavlor for hundar samt publikationer och kataloger 6ver renrasiga hundar.

16 FCI invinde mot FCIPPR:s ansdékan om registrering av gemenskapsvarumirket nr 7597529, men
invindningen avslogs av det skilet att invdndningsavgiften inte hade betalats. Den 18 november 2010
gav FCI in en ansokan till harmoniseringsbyran om ogiltighetsforklaring av varumarket. FCIPPR
begirde den 11 juli 2011 att ogiltighetsforfarandet skulle vilandeforklaras, eftersom det nu aktuella
nationella malet hade anhéngiggjorts. Harmoniseringsbyran vilandeforklarade drendet den
20 september 2011.

17 FCI viackte den 18 juni 2010 talan mot FCIPPR vid Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de
la Marca Comunitaria avseende:

— varumadrkesintrang i FCL:s gemenskapsvarumérke nr 4438751, och
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— ogiltighetsforklaring av FCIPPR:s nationella varumérken nr 2614806, nr 2786697 och nr 2818217
bland annat pa den grunden att dessa varumérken ger upphov till risk for forvixling med FClL:s
gemenskapsvarumérke nr 4438751.

FCIPPR bestred risk for forvixling mellan de kdnnetecken som sammanslutningen anvénder och FCI:s
gemenskapsvarumdrke nr 4438751 och vickte genkdromdl med yrkande om att detta
gemenskapsvarumarke ska forklaras ogiltigt, eftersom det har registrerats i ond tro och kan forvixlas
med det dldre nationella varumarket nr 2614806.

Den nationella domstolen anser att det maste klargéras huruvida den ensamritt som innehavaren av
ett gemenskapsvarumirke — i forevarande fall FCI — tillerkdnns enligt artikel 9.1 i férordningen kan
goras gillande mot en tredje man som é&r innehavare av ett yngre gemenskapsvarumérke - i
férevarande fall FCIPPR — sa linge som det sistndimnda varumarket inte har ogiltigférklarats.

Den nationella domstolen anser att artikel 9.1 i forordningen kan tolkas pa tva olika sitt. A ena sidan
skulle bestimmelsen kunna tolkas sa, att ensamritten till ett gemenskapsvarumirke inte innebér att
varumairkesinnehavaren kan forhindra en innehavare av ett yngre gemenskapsvarumairke att anvianda
sitt varumairke, varfor innehavaren av det forstnimnda gemenskapsvarumaérket endast kan vécka talan
om varumdrkesintrang om det sistndmnda gemenskapsvarumairket ogiltigforklaras. Denna tolkning
gjorde Tribunal Supremo (Spanien) i en dom av den 23 maj 1994 och den har bekriftats av Tribunal
de Marcas comunitario (Spanien), vilket framgar av en dom fran sistnimnda domstol av den
18 mars 2010.

A andra sidan skulle artikel 9.1 i forordningen kunna tolkas s, att en innehavare av ett
gemenskapsvarumairke kan gora varumairkesritten géllande mot alla tredje méin, daribland en tredje
man som dr innehavare av ett yngre gemenskapsvarumairke, dven om sistndimnda varumaérke inte har
ogiltigforklarats och inte heller forklaras ogiltigt vid det tillfille d& varumarkesratten gors géllande.

Mot denna bakgrund beslutade Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de Marca Comunitaria
att vilandeforklara malet och stilla foljande fraga till EU-domstolen:

"I ett mal rorande intrdng i den ensamritt som &r knuten till ett gemenskapsvarumiérke, omfattar
ratten enligt artikel 9.1 i [forordningen] att hindra tredje man fran att i ndringsverksamhet anvéinda
ett varumérke varje tredje man som anvinder ett kdnnetecken som medfor risk for forvéixling (darfor
att det foreligger kianneteckenslikhet och varu- eller tjansteslagslikhet), eller &r det tvirtom sd, att den
inte omfattar den tredje man som anvédnder det forvixlingsbara kdnnetecknet som har registrerats for
dennes rékning som ett gemenskapsvarumairke, sa linge som detta yngre varumérke inte har
ogiltigforklarats?”

Provning av tolkningsfragan

Huruvida tolkningsfragan kan tas upp till sakprovning

ECI har hévdat att tolkningsfragan inte kan provas och har for det forsta gjort géllande att fragan ar
hypotetisk, eftersom den begdrda tolkningen inte &r nodvéndig for att avgora det nationella malet.
Den talan som FCI vickt avser, enligt vad som framgar av dess ansokan, ndmligen endast de
nationella varumérkena nr 2614806, nr 2786697 och nr 2818217. Gemenskapsvarumérket nr 7597529,
vilket registrerades vid en senare tidpunkt, omfattas inte av FCl:s ansokan. FCIPPR har inte heller
hanvisat till detta gemenskapsvarumarke, vare sig i sitt svaromal eller i sitt genkdromal, utan endast
namnt det upplysningsvis.
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Enligt FCI finns det inte nagot rimligt tvivel ndr det giller tolkningen av artikel 9.1 i férordningen.
Tolkningsfragan bygger till stor del pa rattspraxis fran Tribunal Supremo, dér det slas fast att en talan
om varumirkesintrang som vickts av en innehavare av ett dldre varumirke mot innehavaren av ett
yngre varumadrke inte kan vinna bifall, om sistndmnda varumairke inte redan har ogiltigforklarats.

FCI har for det andra anfort att den ratt till forsvar som tillkommer parterna i det nationella malet har
asidosatts, eftersom den nationella domstolen har stéllt tolkningsfragan ex officio, utan att parterna har
beretts tillfille att yttra sig om behovet av ett forhandsavgorande innan handldggningen avslutades i
denna del.

EU-domstolen gor foljande bedomning i denna del. I ett forfarande enligt artikel 267 FEUF, som vilar
pé en tydlig funktionsférdelning mellan de nationella domstolarna och EU-domstolen, ankommer det
uteslutande pa den nationella domstolen, vid vilken malet anhédngiggjorts och vilken har ansvaret for
det réttsliga avgorandet, att mot bakgrund av de sérskilda omstdndigheterna i mélet bedoma savil om
ett forhandsavgorande dr nodvéandigt for att doma i saken som relevansen av de fragor som stalls till
EU-domstolen. Foljaktligen dr EU-domstolen i princip skyldig att meddela ett forhandsavgorande néir
de fragor som har stillts avser tolkningen av unionsrétten (se, bland annat, dom av den 18 juli 2007 i
mal C-119/05, Lucchini, REG 2007, s. 1-6199, punkt 43, av den 17 februari 2011 i mal C-52/09,
TeliaSonera Sverige, REU 2011, s. I-527, punkt 15, och av den 25 oktober 2011 i de foérenade
malen C-509/09 och C-161/10, eDate Advertising m.fl., REU 2011, s. I-10269, punkt 32).

En begidran om férhandsavgorande fran en nationell domstol kan bara avvisas d& det dr uppenbart att
den begirda tolkningen av unionsrétten inte har nagot samband med de verkliga omstindigheterna
eller foremalet for talan vid den nationella domstolen, eller da fragorna é&r hypotetiska eller
EU-domstolen inte har tillgang till sadana uppgifter om de faktiska eller rittsliga omstindigheterna
som dr nodvindiga for att kunna ge ett anvindbart svar pa de fragor som stillts till den (se, bland
annat, domen i det ovanndimnda malet Lucchini, punkt 44, och i det ovannidmnda maélet TeliaSonera
Sverige, punkt 16, samt domen i de ovanndmnda forenade malen eDate Advertising m.fl., punkt 33).

EU-domstolen finner inte att det i detta fall klart framgar av de handlingar som getts in att den
begirda tolkningen av unionsrdtten saknar samband med foremalet for talan vid den nationella
domstolen eller att den nationella domstolens fraga ar hypotetisk.

Det framgér ddremot av handlingarna att FCI, genom sin talan, har vdckt fragan huruvida FCIPPR
anviander kénnetecken som kan gora intrang i FCL:s éldre gemenskapsvarumiérke. Ett av de
kdnnetecken som FCIPPR anvidnder omfattas av det yngre gemenskapsvarumirket nr 7597529. FCI
har dessutom i sin ansokan uttryckligen ndmnt FCIPPR:s anvdndning och FCIPPR:s ansokan om
registrering av nimnda gemenskapsvarumarke.

EU-domstolen papekar éven att den omstdndigheten att parterna inte har vickt ndgon unionsrittslig
fraga infor den nationella domstolen, inte hindrar att den nationella domstolen anhéngiggor saken vid
EU-domstolen. Avsikten med artikel 267 andra och tredje styckena FEUF, enligt vilka en begéran om
forhandsavgorande far lamnas till EU-domstolen ”[n]dr en ... fraga uppkommer vid en domstol i en
medlemsstat”, dr inte att begrénsa detta forfarande till att endast omfatta en fraga om tolkningen eller
giltigheten av unionsrétten som har uppkommit pa initiativ av den ena eller den andra av parterna i det
nationella mélet, utan denna bestimmelse omfattar dven de fall dir den nationella domstolen sjalv har
vackt en sadan fraga och anser att ett beslut i fragan fran EU-domstolen "ar nodvandigt for att doma i
saken” (dom av den 16 juni 1981 i mal 126/80, Salonia, REG 1981, s. 1563, punkt 7, svensk
specialutgava, volym 6, s. 129, och av den 8 mars 2012 i mal C-251/11, Huet, punkt 23).

Mot bakgrund hédrav kan begéiran om forhandsavgorande tas upp till provning.
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Provning i sak

Den nationella domstolen har stdllt fragan for att fa klarhet i huruvida artikel 9.1 i férordningen ska
tolkas sd, att den ensamrdtt som en innehavare av ett gemenskapsvarumaérke har att hindra tredje man
fran att i nédringsverksamhet anvidnda kdnnetecken som é&r identiska med eller som liknar dennes
varumirke omfattar en tredje man som é&r innehavare av ett yngre gemenskapsvarumairke, utan att det
darvid ar nodvéndigt att sistndimnda varumérke dessforinnan har ogiltigforklarats.

I artikel 9.1 i férordningen gors det inte skillnad mellan det fallet att en tredje man &r innehavare av ett
gemenskapsvarumaérke och det fallet att han inte dr det. Enligt denna bestimmelse har innehavaren av
ett gemenskapsvarumirke séledes en ensamritt som omfattar réitten att forhindra “tredje man” att,
utan innehavarens medgivande, i néringsverksamhet anvidnda tecken som kan gora intrang i dennes
varumirke (se, analogt, dom av den 16 februari 2012 i mal C-488/10, Celaya Emparanza y Galdos
Internacional, punkterna 33 och 34).

Aven artikel 54 i férordningen som handlar om rittighetsforlust till folid av passivitet ska beaktas. I
denna artikel foreskrivs att ”[o]Jm en innehavare av ett gemenskapsvarumirke under en
sammanhédngande femarsperiod forhallit sig passiv till att ett yngre gemenskapsvarumérke anvénts ...
ska han inte lingre ha rdtt att ... ansoka om ogiltighetsforklaring av det yngre varumérket eller
motsitta sig anvindning av det yngre varumarket”.

Det framgar av lydelsen av denna bestimmelse att innehavaren av ett gemenskapsvarumérke, innan det
har intratt rattighetsforlust till foljd av passivitet, har ritt att savdl anséka om att harmoniseringsbyran
ska ogiltigforklara ett yngre gemenskapsvarumirke som att motsitta sig att ett sadant varumérke
anviands genom att vicka talan om varumaérkesintrang vid en domstol for gemenskapsvarumarken.

Slutligen ska det noteras att varken artikel 12 i forordningen (avseende begrinsningar av ett
gemenskapsvarumirkes réttsverkan) eller ndgon annan bestimmelse i férordningen foreskriver nagon
uttrycklig begransning av den ensamritt som tillkommer innehavaren av ett gemenskapsvarumarke till
forman for en tredje man som innehar ett yngre gemenskapsvarumarke.

Det framgar dven av ordalydelsen av och systematiken i artikel 9.1 i férordningen att innehavaren av
ett gemenskapsvarumidrke ska kunna forhindra innehavaren av ett yngre gemenskapsvarumérke att
anvédnda varumairket.

Denna slutsats péverkas inte av den omstindigheten att &ven innehavaren av ett yngre
gemenskapsvarumirket har en ensamritt enligt artikel 9.1 i forordningen.

Sasom Europeiska kommissionen har gjort gillande i sitt yttrande, ska bestaimmelserna i forordningen
tolkas mot bakgrund av prioritetsprincipen, enligt vilken ett dldre gemenskapsvarumérke har foretrade
framfoér ett yngre gemenskapsvarumirke (se, analogt, domen i det ovanndmnda maélet Celaya
Emparanza y Galdos Internacional, punkt 39).

Det framgar namligen bland annat av artiklarna 8.1 och 53.1 i forordningen att ndr det ar fraga om tva
motstdende varumérken sd presumeras det forst registrerade varumérket uppfylla villkoren for
gemenskapsskydd fore det senare registrerade varumarket.

Domstolen godtar inte FCIPPR:s argument att sdrdragen i forfarandet for registrering av
gemenskapsvarumérken kraver att innehavaren av ett varumairke, nér forfarandet avslutas genom att
varumadrket registreras, far en rdtt att anvidnda varumirket, vilken endast kan angripas genom en
ansOkan om ogiltighetsforklaring till harmoniseringsbyran eller genom ett genkdromal i ett mal om
varumarkesintrang.
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Det é&r visserligen riktigt att forfarandet for registrering av gemenskapsvarumairken, sdsom detta
forfarande framgar av artiklarna 36-45 i forordningen, innefattar en materiell provning for att det
innan registreringen sker ska kunna avgoras huruvida gemenskapsvarumarket uppfyller villkoren for
att uppna skydd.

Forfarandet innefattar dven en fas dar registreringsansokan offentliggors och dér utomstaende kan ge
in skriftliga anmérkningar med angivande av skilen till att harmoniseringsbyrdn pa eget initiativ ska
végra registrering av varumarket. Dessutom finns en mdjlighet for innehavare av dldre varumarken att
inom tre maénader efter det att en ansdokan om gemenskapsvarumirke offentliggjorts framstilla
invindningar, bland annat med aberopande av de relativa registreringshinder som avses i artikel 8 i
forordningen.

Sasom generaladvokaten angett i punkterna 32 och 42 i sitt forslag till avgoérande, finner domstolen
emellertid att dessa omstidndigheter inte dr av avgorande betydelse.

Trots de skyddsregler som &r inbyggda i forfarandet for registrering av gemenskapsvarumaérken, kan
det inte helt och hallet uteslutas att ett kdnnetecken som kan gora intrang i ett é&ldre
gemenskapsvarumarke registreras sasom gemenskapsvarumarke.

En sadan registrering kan bland annat ske ndr innehavaren av det édldre gemenskapsvarumairket inte
har framstéllt ndgon invdndning med stod av artikel 41 i forordningen, eller ndr harmoniseringsbyran
inte har provat en sddan invindning i sak av det skalet att formkraven i artikel 41.3 inte har iakttagits,
vilket ar fallet i det nationella malet.

Domstolen har dessutom, nir det giller radets forordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001
om gemenskapsformgivning (EGT L 3, 2002, s. 1), redan slagit fast att talan om intrang och talan om
ogiltigforklaring skiljer sig at bade vad géller foremal och verkan. Mojligheten for innehavaren av en
tidigare registrerad gemenskapsformgivning att vicka intrdngstalan mot innehavaren av en senare
registrerad gemenskapsformgivning medfor saledes inte att &ndamaélet med att ansdka om
ogiltigforklaring av den sistndimnda vid harmoniseringsbyran forfaller (domen i det ovanndmnda malet
Celaya Emparanza y Galdos Internacional, punkt 50).

Detta konstaterande géller i tillampliga delar &ven for gemenskapsvarumarken. Darfor finner domstolen
att mojligheten for en innehavare av ett dldre gemenskapsvarumirke att vicka talan om
varumirkesintrdng mot innehavaren av ett yngre gemenskapsvarumirke inte kan anses innebéra att
dndamalet med att ansoka om ogiltighetsforklaring vid harmoniseringsbyran eller med mekanismerna
for forhandskontroll i forfarandet for registrering av gemenskapsvarumérken forfaller.

Det ska dven noteras att det dr nodvéandigt att behélla varumairkets grundldggande funktion, vilken &r
att garantera konsumenterna varans ursprung (dom av den 12 november 2002 i mal C-206/01,
Arsenal Football Club, REG 2002, s. I-10273, punkt 51).

I detta hdnseende har domstolen redan vid ett flertal tillfdllen uttalat att den ensamritt som foreskrivs i
artikel 9.1 i forordningen syftar till att ge varumirkesinnehavaren mojlighet att skydda sina sérskilda
intressen i egenskap av innehavare av detta varumarke, det vill séga att sdkerstilla att varumérket kan
fylla sin egentliga funktion (se dom av den 23 mars 2010 i de forenade mélen C-236/08—C-238/08,
Google France och Google, REU 2010, s. I-2417, punkt 75 och dér angiven réttspraxis).

Sasom generaladvokaten har angett i punkterna 43 och 44 i sitt forslag till avgorande skulle det skydd
som innehavaren av ett dldre gemenskapsvarumairke har enligt artikel 9.1 forsimras avsevart om denne,
for att forhindra att en tredje man anviander ett kdnnetecken som undergraver varumaérkets funktion,
var tvungen att vianta pa en ogiltigforklaring av ndimnda tredje mans yngre gemenskapsvarumarke.
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Mot denna bakgrund ska den stillda frigan besvaras enligt foljande: Artikel 9.1 i forordningen ska
tolkas s, att den ensamrédtt som en innehavare av ett gemenskapsvarumérke har att hindra tredje man
fran att i nédringsverksamhet anvinda kinnetecken som é&r identiska med eller som liknar dennes
varumirke omfattar en tredje man som é&r innehavare av ett yngre gemenskapsvarumairke, utan att det
déarvid dr nodvéandigt att sistndmnda varumaérke dessforinnan har ogiltigforklarats.

Rittegangskostnader

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

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (forsta avdelningen) f6ljande:

Artikel 9.1 i radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om
gemenskapsvarumirken ska tolkas sa, att den ensamritt som en innehavare av ett
gemenskapsvarumirke har att hindra tredje man fran att i niringsverksamhet anvinda
kinnetecken som ir identiska med eller som liknar dennes varumirke omfattar en tredje man
som idr innehavare av ett yngre gemenskapsvarumirke, utan att det dirvid dr nodviandigt att
sistnimnda varumirke dessforinnan har ogiltigforklarats.

Underskrifter
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