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Mal C-561/11

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

(begédran om forhandsavgorande fran Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de Marca
Comunitaria)

"Gemenskapsvarumirken — Forordning (EG) nr 207/2009 — Artikel 9.1 — Begreppet tredje man —
Innehavare av ett yngre gemenskapsvarumaérke”

Sammanfattning — Domstolens dom (forsta avdelningen) av den 21 februari 2013

1.  Begdran om forhandsavgorande — Den nationella domstolens behorighet — Bedomning av om det
dr nodviandigt att begdira forhandsavgorande och om frdagorna dr relevanta

(Artikel 267 FEUF)

2. Begdran om forhandsavgorande — Domstolens behorighet — Gréinser — Frdagor som uppenbarligen
saknar relevans och hypotetiska fragor som stdillts i ett sammanhang i vilket inget anvindbart svar
kan ldmnas — Frdagor som saknar samband med foremdlet for tvisten vid den nationella domstolen

(Artikel 267 FEUF)

3. Begdran om forhandsavgorande — Anhdngiggorande vid domstolen — Frdga som den nationella
domstolen har tagit upp pad eget initiativ — Tilldtet

(Artikel 267 FEUF)

4.  Gemenskapsvarumdrke — Gemenskapsvarumdrkens rdttsverkan — Rdttigheter som dr knutna till
varumdrket — Rdtt att forbjuda anvindning av varumdrket — Tredje man — Begrepp —
Innehavare av ett yngre gemenskapsvarumdrke — Omfattas — Talan om intrang — Behov av att
vinta pd en ogiltigforklaring av det yngre gemenskapsvarumdrket — Foreligger inte
(Radets forordning nr 207/2009, artikel 9.1)

1. Se domen.

(se punkt 26)

N

Se domen.

(se punkt 27)
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3. Se domen.
(se punkt 30)

4. Artikel 9.1 i radets forordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumarken ska tolkas sa, att den
ensamrédtt som en innehavare av ett gemenskapsvarumirke har att hindra tredje man fran att i
ndringsverksamhet anvinda 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 déarvid é&r
nodvindigt att sistndimnda varumaérke dessforinnan har ogiltigforklarats.

Det framgar av ordalydelsen av och systematiken i artikel 9.1 i forordningen att innehavaren av ett
gemenskapsvarumirke ska kunna forhindra innehavaren av ett yngre gemenskapsvarumirke att
anvdnda varumadrket. Denna slutsats paverkas inte av den omstandigheten att dven innehavaren av ett
yngre gemenskapsvarumairket har en ensamritt enligt artikel 9.1 i férordningen. Bestimmelserna i
forordningen ska tolkas mot bakgrund av prioritetsprincipen, enligt vilken ett é&ldre
gemenskapsvarumairke har foretride framfor ett yngre gemenskapsvarumairke. Det framgar nédmligen
bland annat av artiklarna 8.1 och 53.1 i forordningen att nédr det dr fraga om tvd motstdende
varumirken sa presumeras det forst registrerade varumairket uppfylla villkoren fér gemenskapsskydd
fore det senare registrerade varumaérket.

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 avgéras huruvida gemenskapsvarumérket uppfyller villkoren for
att uppna skydd. Denna omsténdighet ar emellertid inte av avgérande betydelse.

Trots de skyddsregler som dr 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
gemenskapsvarumérke registreras sasom gemenskapsvarumirke. En sadan registrering kan bland
annat ske ndr innehavaren av det édldre gemenskapsvarumairket inte har framstillt nagon invdndning
med stod av artikel 41 i forordningen, eller ndr Byran fér harmonisering inom den inre marknaden
(varumirken, monster och modeller) inte har prévat en saddan invdndning i sak av det skalet att
formkraven i artikel 41.3 inte har iakttagits.

Vidare kan mojligheten for en innehavare av ett dldre varumarke att vicka talan om varumaérkesintrang
mot innehavaren av ett yngre gemenskapsvarumarke inte anses innebéra att &ndamalet med att ansoka
om ogiltighetsforklaring vid harmoniseringsbyran eller med mekanismerna for forhandskontroll i
forfarandet for registrering av gemenskapsvarumérken forfaller.

Slutligen syftar den ensamrédtt som foreskrivs i artikel 9.1 i forordningen till att ge
varumairkesinnehavaren mojlighet att skydda sina sérskilda intressen i egenskap av innehavare av detta
varumairke, det vill sdga att sdkerstdlla att varumarket kan fylla sin egentliga funktion. Det skydd som
innehavaren av ett dldre gemenskapsvarumirke har enligt artikel 9.1 skulle emellertid forsamras
avseviart om denne, for att forhindra att en tredje man anvédnder ett kdnnetecken som undergréver
varumirkets funktion, var tvungen att vianta pa en ogiltigforklaring av nidmnda tredje mans yngre
gemenskapsvarumérke.

(se punkterna 37-40, 42, 44—46, 48 och 50-52 samt domslutet)
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