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FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT
JULIANE KOKOTT
foredraget den 1 december 2016'

Mal C-598/14 P

Europeiska unionens immaterialrittsmyndighet (EUIPO)
mot

Gilbert Szajner

”Overklagande — EU-varumirke — Ordmirket 'TLAGUIOLE’ — Ansékan om ogiltighetsforklaring pa
grundval av réttigheter som tillkommer den dldre firman — "Forge de Laguiole’ —
Delvis ogiltighetsforklaring vid EUIPO:s 6verklagandendamnd — Partiellt upphdvande av
overklagandendmndens beslut vid tribunalen — Artiklarna 8.4, 53.1 ¢ och 65.1 och 65.2 i férordning
nr 207/2009 — Faststillelse av rackvidden av det skydd som ett tecken erhéller enligt nationell ratt —
Nationell dom som meddelats efter beslutet fran EUIPO:s 6verklagandenimnd — Tribunalens kontroll
av overklagandenamndens beslut — Artikel 58.1 i domstolens stadga — Domstolens kontroll av
tribunalens avgorande vid ett 6verklagande”

[ — Inledning

1. Forevarande overklagande ror huvudsakligen fragan i vilken utstrackning unionsdomstolarna kan
kontrollera innehallet i nationell lagstiftning inom systemet for rattsligt skydd fér EU-varumarken.

2. Denna fraga har uppkommit i en tvist som géller begreppet "Laguiole”, vilket i Frankrike inte enbart
ar forknippat med knivar, utan dven med ett stort antal réttstvister. Dessa tvister avser sarskilt
anviandningen av namnet pa byn Laguiole, vilket i dag ofta anvinds som synonym for de berdmda
fallknivar som traditionellt tillverkas dér. Fragan i vilken utstrickning namnet kan anvéndas vid
marknadsforing av produkter som inte har ndgon anknytning till samhallet Laguiole &r inte slutgiltigt
avgjord i nationell ritt.”

3. Forevarande mal géller emellertid endast den oberoende fragan om réckvidden av skyddet for
firman "Forge de Laguiole” inom ramen for artikel 8.4 b i férordning nr 207/2009 jamférd med
artikel L 711-4 b i den franska immaterialrattslagen.

1 — Originalsprék: tyska.

2 — Det senaste steget si hir langt i denna tvist om anvéndningen av namnet "Laguiole” som har pagatt i 6ver 20 ar &r en dom fran den franska
Cour de cassation av den 4 oktober 2016. Se i detta hanseende samt allmént om tvistens bakgrund Tymen, E., "Une nouvelle manche dans la
guerre autour des couteaux Laguiole”, Le Figaro av den 11 oktober 2016, tillgédnglig under
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2016/10/11/20002-20161011 ARTFIG00196-une-nouvelle-manche-dans-la-guerre-autour-des-couteaux-
laguiole.php.
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4. Overklagandenimnden vid Europeiska unionens immaterialrittsmyndighet (nedan kallad EUIPO)
ansag att en firma enligt fransk rattspraxis i princip ar skyddad med avseende pa all verksamhet som
omfattas av dess verksamhetsféremal. Enligt tribunalen ar en firma ddremot endast skyddad med
avseende pa verksamhet som foretaget dven verkligen bedriver. Denna uppfattning grundade
tribunalen pa franska Cour de cassations dom av den 10 juli 2012 i malet Cceur de Princesse (nedan
kallad domen Ceeur de princesse)®, vilken meddelades forst efter 6verklagandendmndens avgorande.

5. EUIPO anser att tribunalen har gjort sig skyldig till en felaktig réttstillimpning. Tribunalen kan
namligen endast upphéva ett beslut fran overklagandendimnden om detta var behéftat med rittsliga fel
nir det meddelades. Genom att beakta domen Coeur de princesse har tribunalen séledes inte faststallt
nagot fel fran 6verklagandendmnden utan har ersatt dess bedomning med sin egen. Enligt tribunalen
innebar den aktuella domen daremot endast ett klargérande av hur fransk rétt borde ha tillimpats av
overklagandendmnden.*

6. Genom denna tvist framgar att hdanvisningen till nationell ratt inom systemet for EU-varumarken i
viss man star i strid med de principer genom vilka tribunalens kontroll normalt sett regleras vad
giller beslut fran EUIPO:s oOverklagandendmnder. Enligt dessa principer ska tribunalen i princip
begrinsa sig till att triffa det avgérande som overklagandendmnden skulle ha meddelat pa grundval av
de uppgifter som lag till grund for 6verklagandendmndens beslut. Det framgér redan av domstolens
hittillsvarande praxis att dessa principer inte kan tillimpas utan &ndringar ndr det ar frdgan om
tribunalens tolkning av en nationell lagbestimmelse. Forevarande dverklagande ger domstolen tillfille
att precisera och vidareutveckla denna rittspraxis.®

II — Tillimpliga bestimmelser
A — Unionslagstiftningen

1. Domstolens stadga
7. Artikel 58.1 i domstolens stadga har foljande lydelse:

"Ett 6verklagande till domstolen ska vara begransat till rattsfragor. Det kan endast grundas pa bristande
behorighet hos tribunalen, pa rittegangsfel som kranker den oOverklagandes intressen eller pa att
tribunalen har asidosatt unionsratten.”

2. Férordning nr 207/2009

8. Radets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken® har ersatts
av radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumirken’. Darvid har
artiklarna 8, 52 och 63 i forordning nr 40/94 inte dndrats vésentligen i jamforelse med artiklarna 8, 53
och 65 i forordning nr 207/2009.

3 — Bilaga 4 till Gilbert Szajners svarsinlaga.

4 — Se punkt 51 i tribunalens dom av den 21 oktober 2014, Szajner/harmoniseringsbyrdn — Forge de Laguiole (LAGUIOLE) (T-453/11,
EU:T:2014:901) (nedan &ven kallad den 6verklagade domen).

5 — Dom av den 5 juli 2011, Edwin/harmoniseringsbyran (C-263/09 P, EU:C:2011:452), och dom av den 27 mars 2014,
harmoniseringsbyran/National Lottery Commission (C-530/12 P, EU:C:2014:186).

6 — EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgava, omrade 17, volym 2, s. 3.
7 — EUT L 78, 2009, s. 1.
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9. I artikel 8.4 i férordning nr 207/2009 foreskrivs foljande:

”4. Efter invdandning fran innehavaren av ett icke registrerat varumairke eller av ett annat tecken som

anviands i ndringsverksamhet i mer dn bara lokal omfattning, far det varumérke som ansékan avser

inte registreras om och i den man det finns gemenskapslagstiftning eller tillaimplig nationell
lagstiftning om detta tecken:

a) Ritten till tecknet har forvirvats fore tidpunkten for ansokan om registrering av EU-varumirket
eller i forekommande fall tidpunkten for den prioritet som &beropas som grund fér ansékan om
registrering av EU-varumarket eller,

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

10. I artikel 53.1 c i forordning nr 207/2009 foreskrivs foljande:

1. Efter ansokan till byran eller pa grundval av ett genkdromél i mal om varumairkesintrang ska ett
EU-varumairke forklaras ogiltigt i foljande fall:

¢) Om det finns en sadan aldre réttighet som avses i artikel 8.4 och kraven i artikel 8.4 &r uppfyllda.”
11. Artikel 65.1 och 65.2 i férordning nr 207/2009 har féljande lydelse:

”1. Beslut av overklagandendmnden i fraga om &verklaganden far 6verklagas till tribunalen.

2. Ett 6verklagande far grundas pa bristande behorighet, asidosdttande av viasentliga formforeskrifter,

asidosittande av fordraget, av denna forordning eller av nagon rattsregel som giller deras tillimpning
eller rorande maktmissbruk.”

B — Fransk lagstiftning

12. I artiklarna L. 711-4 b och L. 714-3 i Code de la propriété intellectuelle (immaterialréttslagen,
nedan kallad CPI) foreskrivs foljande:

L. 711-4

"Ett kdnnetecken far inte registreras som varumirke om kannetecknet &r till forfang for &ldre
rattigheter, bland annat:

b) for en firma, om det foreligger en risk att allménheten forvaxlar dem,

»

L. 714-3

"Ett varumérke som inte ar forenligt med bestimmelserna i artiklarna L. 711-1-L. 711-4 ska forklaras
ogiltigt genom domstolsbeslut.”
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IIT — Bakgrund till tvisten och forfarandet vid EUIPO och tribunalen

13. Gilbert Szajner dr innehavare av EU-ordmirket LAGUIOLE. Ansokan om registrering ingavs den
20 november 2001 och det registrerades av EUIPO enligt forordning nr 40/94 (ersatt av forordning
nr 207/2009) den 17 januari 2005.

14. De varor och tjanster for vilka varumirket LAGUIOLE ér registrerat omfattas av klasserna 8, 14,
16, 18, 20, 21, 28, 34 och 38 i Nicedverenskommelsen om internationell klassificering av varor och
tjidnster vid varumaérkesregistrering av den 15 juni 1957, med @ndringar och tillagg. Det var fragan om
vitt skilda typer av varor och tjédnster som omfattade allt fran handdrivna verktyg och handredskap till
juveler och smycken, klockor, serviser, skrivredskap, lddervaror, konstforemal samt sportartiklar och
artiklar for rokare till telekommunikationstjanster.® Efter ett delvist avstdende under forfarandet vid
EUIPO omfattades emellertid inte lingre knivar, gafflar och saxar.’

A — Forfarandet vid EUIPO och éverklagandendmndens beslut

15. Den 22 juli 2005 ingav Forge de Laguiole en ansokan om delvis ogiltighetsforklaring av varumarket
LAGUIOLE med stod av artikel 52.1 ¢ i forordning nr 40/94 jamford med artikel 8.4 i samma
forordning (nu artiklarna 53.1 ¢ och 8.4 i forordning nr 207/2009).

16. Ansokan om ogiltighetsforklaring grundade sig pa firman Forge de Laguiole som Forge de Laguiole
anvédnder i sin verksamhet for “tillverkning och forsdljning av knivsmidesvaror, ciseleringsrelaterade
varor, presentartiklar och souvenirer — varor som ror dukning och servering”. Enligt Forge de
Laguiole ger den firman ratt att forbjuda anvindningen av varumirket LAGUIOLE enligt artikel L.
711-4 b jamford med artikel L. 714-3 CPL

17. Genom beslut av den 27 november 2006 avslog annulleringsenheten ansdkan om
ogiltighetsforklaring.

18. Den 25 januari 2007 6verklagade Forge de Laguiole annulleringsenhetens beslut till EUIPO.

19. Genom beslut av den 1 juni 2011 bifoll EUIPO:s forsta 6verklagandendmnd delvis 6verklagandet
och férklarade varumirket LAGUIOLE ogiltigt med avseende pa varor i klasserna 8, 14, 16, 18, 20, 21,
28 och 34. Overklagandet avslogs med avseende pd tjinster i klass 38 (telekommunikationstjanster).

20. Overklagandenimnden grundade sitt beslut pa tvad grundliggande antaganden, vilka bida i sig
utgjorde tillracklig grund for dess slutsats att firman Forge de Laguiole enligt fransk rétt i princip var
skyddad med avseende pé all verksamhet som omfattades av dess verksamhetsforemdl."" Dels utgick
overklagandendmnden frdn att en firma enligt fransk rdtt enligt artikel L. 711-4 b CPI i princip
atnjuter skydd med avseende pa all verksamhet som verksamhetsforemalet omfattar om detta, sdsom i
forevarande mal, hade definierats tillrickligt klart." Dels ansdg overklagandendmnden att dven om det
inte antogs att verksamhetsforemalet tillverkning och forsiljning av presentartiklar och souvenirer —
varor for dukning och servering”, var tillrackligt klart hade Forge de Laguiole visat att dess verksamhet
hade utokats till dessa verksamhetsomraden innan ansdkan om registrering av det omtvistade
EU-varumairket ingavs. **

8 — Punkterna 1 och 2 i den 6verklagade domen.

9 — Se punkt 2 i den 6verklagade domen samt punkterna 5 och 6 i beslutet fran EUIPO:s 6verklagandendmnd av den 1 juni 2011 (bilaga 1 till
talan i forsta instans)(nedan dven kallad det angripna beslutet).

10 — Punkterna 3-8 i den 6verklagade domen.

11 — Punkterna 9 och 33 i den 6verklagade domen.

12 — Punkterna 34 och 41 i den 6verklagade domen och punkterna 87-90 i det angripna beslutet (bilaga 1 till svaromalet i forsta instans).
13 — Punkt 34 i den 6verklagade domen och punkterna 87-90 i det angripna beslutet (bilaga 1 till svaromalet i forsta instans).
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B — Tribunalens dom

21. Den 8 augusti 2011 vickte Gilbert Szajner talan om ogiltighetsforklaring av det angripna beslutet
vid tribunalen. Som grund for sin talan aberopade han ett asidosattande av artikel 53.1 ¢ jamférd med
artikel 8.4 i forordning nr 207/2009 och gjorde sarskilt géllande att firmaskyddet enligt artikel L. 711-4
CPI tvartemot Overklagandendmndens uppfattning uteslutande omfattar verksamhet som foretaget
faktiskt bedriver.™

22. I sin dom av den 21 oktober 2014 konstaterade tribunalen inledningsvis att dverklagandendmnden
hade gjort sin tolkning av fransk rédtt mot bakgrund av den réttspraxis som forelag vid den tidpunkt da
det angripna beslutet antogs, det vill siga den 1 juni 2011. Ndmnda réttspraxis var emellertid inte
enhetlig och hade gett upphov till olika uppfattningar i doktrinen pa omréadet."

23. Tribunalen ansdg att dessa olika uppfattningar i domen Coeur de princesse har avgjorts sd av
franska Cour de cassation att "firman endast atnjuter skydd for den verksamhet som foretaget faktiskt
bedriver och inte fér den som anges i dess bolagsordning”.'® Fastin nimnda dom meddelades efter det
angripna beslutet kunde det enligt tribunalens uppfattning beaktas vid dess provning huruvida detta
beslut var lagenligt. "

24. Saledes drog tribunalen slutsatsen att det angripna beslutet inte kunde grundas pa det forsta
grundliaggande antagande som oOverklagandenidmnden gjorde vid sin beddmning, nadmligen att
utgangspunkten ska vara all verksamhet som omfattas av Forge de Laguioles verksamhetsféremal."
Inom ramen for sin provning av overklagandendmndens andra grundldggande antagande i beslutet
slog tribunalen vidare fast att Forge de Laguiole i strid med oOverklagandendmndens uppfattning
endast hade visat att foretaget hade utovat verksamheten tillverkning och forsiljning av
knivsmidesvaror och bestick samt presentartiklar och souvenirer i den man som det var fraga om
varor pa det omradet. Saledes upphévde tribunalen det angripna beslutet i den man det forelag en risk
for forvixling i den mening som avses i artikel L. 711-4 CPI och begréinsade sin provning av risken for
forvaxling i den mening som avses i denna bestimmelse till den verksamhet som den ansig att Forge
de Laguiole faktiskt hade utévat under den aktuella perioden."

25. 1 samband med denna provning* faststéllde tribunalen endast det angripna beslutet med avseende
pa ett visst antal varor som horde till den verksamhet som Forge de Laguiole faktiskt utévade och for
vilka tribunalen hade faststdllt att det forelag en risk for forvaxling mellan firman Forge de Laguiole
och varumairket LAGUIOLE. I 6vrigt bifoll tribunalen talan och ogiltigférklarade det angripna beslutet
i den utstrickning overklagandendamnden hade forklarat varumiarket LAGUIOLE ogiltigt dven for andra
varor.

IV — Forfarandet vid domstolen och parternas yrkanden

26. EUIPO o6verklagade tribunalens dom genom en skrivelse av den 22 december 2014. Den
23 mars 2015 inkom Forge de Laguiole med en svarsinlaga. EUIPO och Forge de Laguiole har yrkat
att den 6verklagade domen ska upphévas och att Gilbert Szajner ska ersitta rattegangskostnaderna.

14 — Punkt 38 i den 6verklagade domen.

15 — Punkt 42 i den 6verklagade domen.

16 — Punkt 43 i den 6verklagade domen.

17 — Punkt 45 i den 6verklagade domen.

18 — Punkterna 51 och 52 i den 6verklagade domen.

19 — Punkterna 53, 73 och 74 i den 6verklagade domen.

20 — Punkterna 161-165 i den 6verklagade domen.

21 — Punkt 166 i den 6verklagade domen och punkt 1 i domslutet.
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27. Pa grund av inledande delgivningsproblem kunde Gilbert Szajner inte inge sin svarsinlaga forrian
i december 2015. Han har yrkat att domstolen ska avvisa samtliga yrkanden och grunder fran EUIPO
och Forge de Laguiole samt alternativt forklara att namnda yrkanden och grunder &r ogrundade, ogilla
overklagandet, forklara att det inte dr nodvédndigt att upphdva den Overklagade domen och aldgga
EUIPO att betala rittegangskostnaderna.

28. Overklagandet har handlagts skriftligen vid domstolen.
V — Bedomning

A — Upptagande till sakprovning

29. Gilbert Szajner har bestridit savél att EUIPO:s 6verklagande (se avsnitt 1 nedan) som Forge de
Laguioles yrkanden kan tas upp till sakprovning (se avsnitt 2 nedan).

1. Upptagande till sakprovning av EUIPO:s 6verklagande

30. Gilbert Szajner har gjort géllande att EUIPO inte kan overklaga en dom fran tribunalen som ror ett
beslut fran overklagandendmnden, eftersom myndigheten varken &ér behorig att vicka talan eller har
nagot berittigat intresse av att fa saken provad. Dessutom kan EUIPO:s grunder for 6verklagande inte
tas upp till sakprovning, eftersom de medfor en dndring av foremalet for tvisten mellan parterna vid
EUIPO.

31. Dessa argument dr ogrundade.

32. Forst och framst har talan vid tribunalen viackts enligt artikel 172 i tribunalens réttegangsregler av
den 4 mars 2015* mot ett beslut frain EUIPO:s 6verklagandenimnd mot EUIPO i egenskap av
svarande. Varje part som helt eller delvis inte har vunnit bifall till sin talan har dessutom rétt att
overklaga till domstolen enligt artikel 56 andra stycket i domstolens stadga. Eftersom EUIPO delvis
har tappat malet i forsta instans &dr det saledes ostridigt att myndigheten ar behorig att vicka talan
samt har ett berdttigat intresse av att fa saken provad, vilket for oOvrigt har bekriftats genom
domstolens fasta praxis.*

33. Det strider inte heller mot principerna om rittsviasendets oberoende, opartiskhet och neutralitet
samt mot skyddet for berittigade forvantningar och principen om ett réttvist forfarande att EUIPO i
egenskap av svarande, respektive klagande, upptrader i forfaranden vid unionsdomstolarna som ror
beslut fran dess egen 6verklagandendmnd. Ett 6verklagande av EUIPO:s beslut vid tribunalen foregas
visserligen av ett Overklagandeforfarande vid EUIPO:s overklagandendmnder. Det &r ostridigt att
forfarandet liknar det vid en domstol. Dessutom tillskrivs beslut fran 6verklagandendmnderna i viss
man EUIPO. Namnda myndighet kan ndamligen inte 6verklaga dem och har begrinsade rattigheter i
forhallande till andra svarande eller intervenienterna.” Dock dr EUIPO tvirtemot vad Gilbert Szajner
anser inte "bade domare och part” i forfarandet vid unionsdomstolarna, eftersom det ju 4r domstolen

22 — Se tidigare artikel 133.2 i forstainstansrittens rittegangsregler av den 2 maj 1991.

23 — Se, exempelvis, dom av den 21 juli 2016, EUIPO/Grau Ferrer (C-597/14 P, EU:C:2016:579), dom av den 11 december 2014,
harmoniseringsbyran/Kessel (C-31/14 P, ej publicerad, EU:C:2014:2436), och beslut av den 8 maj 2014, harmoniseringsbyran/Sanco
(C-411/13 P, ¢j publicerat, EU:C:2014:315).

24 — Se sirskilt artikel 654 i férordning nr 207/2009 samt dom av den 12 oktober 2004, Vedial/harmoniseringsbyran (C-106/03 P,
EU:C:2004:611, punkt 26 och foljande punkter), som Gilbert Szajner har aberopat.
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och inte EUIPO som avgor huruvida beslut fran 6verklagandendmnden ar lagenliga. Séledes kan den
fraga som Gilbert Szajner har tagit upp huruvida 6verklagandendmnderna kan antas utgéra domstolar
i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen, respektive artikel 47 i stadgan om de
grundldggande rattigheterna, lamnas utan avseende.

34. Dessutom faller dven antagandet att EUIPO vid forfarandet i forsta instans egentligen inte var
svarande utan intervenient, och séledes vid 6verklagandet maste styrka ett berittigat intresse av att fa
saken provad. Forfarandet vid tribunalen rorde visserligen ett beslut fran EUIPO:s dverklagandendamnd
om en tvist mellan innehavarna av ett yngre varumirke och ett dldre tecken. Emellertid framgér det
entydigt av tribunalens rittegéngsregler, till vilka hénvisats ovan,” att EUIPO trots detta dr svaranden
i ett sddant forfarande.*

35. Slutligen har Gilbert Szajner havdat att EUIPO:s grunder som ror domen Ceeur de princesse inte
kan tas upp till sakprovning. EUIPO har i detta avseende éndrat foremalet for talan vid tribunalen,
sasom det framgar av parternas yrkanden i forfarandet vid namnda myndighet.

36. Aven detta pastaende dr emellertid ogrundat. Sdsom EUIPO har uppgett var tolkningen av fransk
ratt redan foremal for parternas tvist i forfarandet vid overklagandendmnden. Hérvidlag var det
sirskilt fraigan om firmaskyddets rackvidd, betriffande vilket det, fér 6vrigt av Gilbert Szajner sjilv,”
hénvisades till domen Coeur de princesse. Saledes utgjorde EUIPO:s argument huruvida denna dom
kan tas upp till sakprovning i forsta instans inte en utvidgning av foremalet for tvisten mellan
parterna i forfarandet vid EUIPO.

2. Upptagande till sakprévning av Forge de Laguioles yrkanden

37. Gilbert Szajner har vidare bestridit att Forge de Laguioles yrkanden kan tas upp till sakprévning.
Fastin foretaget inte ar klagande i maélet krdver det ndmligen att den Overklagade domen ska
upphévas. Enligt artikel 174 i domstolens réttegangsregler ska foretagets yrkanden avse att EUIPO:s
overklagande helt eller delvis ska bifallas, avvisas eller ogillas. Gilbert Szajner menar séaledes att
EUIPO:s skrivelse egentligen utgor ett anslutningsoverklagande, vilket enligt artikel 176 i domstolens
rattegangsregler ska inges genom en separat skrivelse.

38. Detta rent formalistiska argument kan inte godtas. Visserligen har Forge de Laguiole i slutet av sitt
resonemang i sin inlaga inte kravt att EUIPO:s 6verklagande ska bifallas, utan att den &verklagade
domen ska upphévas. Emellertid framgar tydligt av foretagets svarsinlaga i dess helhet att Forge de
Laguiole till fullo stodjer EUIPO:s yrkanden och grunder. Det star séledes klart att foretaget yrkar att
overklagandet ska bifallas. Utover detta har Forge de Laguiole inte framstdllt nagra sjélvstindiga
grunder och argument sasom krévs i artikel 178.3 i rattegdngsreglerna.

3. Slutsats i denna del

39. Séledes kan savil EUIPO:s 6verklagande som Forge de Laguioles yrkanden tas upp till sakprévning.

25 — Punkt 32 i detta forslag till avgorande.
26 — Se dven dom av den 12 oktober 2004, Vedial/harmoniseringsbyran (C-106/03 P, EU:C:2004:611, punkt 27).
27 — Se punkt 25 i den 6verklagade domen.
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B — Provning i sak

40. Sdsom redan namnts grundade Overklagandendmnden sin motivering angaende rdackvidden for
skyddet for firman Forge de Laguiole savdl pa den verksamhet som omfattades av dess
verksamhetsforemal som den verksamhet som foretaget verkligen utévade.” I den 6verklagade domen
fann tribunalen att den forsta alternativa motiveringen var helt felaktig, eftersom en firma enligt fransk
ratt endast dr skyddad med avseende pa den verksamhet som den faktiskt utovar. Den andra alternativa
motiveringen ansag tribunalen var delvis felaktig, eftersom det endast hade visats att en del av den
verksamhet som omfattades av Forge de Laguioles verksamhetsféremal faktiskt utévades.*

41. Inom ramen for sitt overklagande har EUIPO ifragasatt tribunalens slutsatser savil vad géller
skyddet for den verksamhet som omfattas av Forge de Laguioles verksamhetsféremal (se avsnitt 1
nedan) som vad géller den verksamhet som foretaget faktiskt utévade (se avsnitt 2 nedan).

1. Angaende skyddet for den verksamhet som omfattas av Forge de Laguioles verksamhetsféremal (den
forsta grunden och den andra grundens forsta del)

42. EUIPO gor gallande att tribunalen inte skulle beakta domen Cceur de princesse som meddelades
efter 6verklagandendmndens beslut (den forsta grunden, se nedan avsnitt a). Dessutom har tribunalen
feltolkat denna dom (den andra grundens forsta del, se nedan avsnitt b).

a) Tribunalens beaktande av domen Cceur de princesse

43. Enligt EUIPO é&r den provning som tribunalen ska genomfoéra med avseende pa tillimpningen av
nationell ritt begrdnsad i tidsmassigt hénseende (ratione temporis). Tribunalen kan visserligen i
enlighet med domen harmoniseringsbyran/National Lottery Commission® stodja sig pa nationella
domar som redan hade meddelats vid tidpunkten for Overklagandendmndens beslut, men som
emellertid inte beaktats av 6verklagandendmnden. En utvidgning av denna mdjlighet till nationella
domar som meddelats efter overklagandendmndens beslut omfattas emellertid inte av tribunalens
provningsbehorighet.

44. Forordning nr 207/2009 innehaller ett flertal hdnvisningar till nationell rétt. Detta giller sérskilt
situationer dér, sasom i forevarande mal, dldre réttigheter kolliderar med ett EU-varumérke. Hér beror
skyddet for ett EU-varumérke pa medlemsstatens nationella rétt. Den aktuella nationella lagstiftningen
utgor ddrigenom en rittsregel som ska tillimpas vid genomférandet av féorordning nr 207/2009.

45. Saledes ska artikel 65.2 i forordning nr 207/2009, enligt vilken ett beslut av 6verklagandendmnden
far overklagas till tribunalen sérskilt pa grund av ”asidoséttande ... av ndgon rdttsregel som giller ...
tillimpninglen av denna forordning]”™', tolkas sd, att ett &sidosittande av en nationell bestimmelse

som blir tillimplig genom en hanvisning i férordning nr 207/2009, kan éverklagas till tribunalen.*

28 — Se punkt 20 i forevarande forslag till avgorande.

29 — Se punkt 24 i forevarande forslag till avgérande.

30 — Dom av den 27 mars 2014, harmoniseringsbyran/National Lottery Commission (C-530/12 P, EU:C:2014:186, punkterna 44 och 46).
31 — Min kursivering.

32 — For mer omfattande information, se mitt forslag till avgérande i malet Edwin/harmoniseringsbyran (C-263/09 P, EU:C:2011:30, punkt 61 och
foljande punkter).
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46. Vid en sadan provning fran tribunalen ér det, sdisom domstolen redan har faststillt, fraigan om en
fullstandig lagenlighetsprovning. Séledes &r tribunalens provning inte begrénsad till den bevisning som
parterna har ingett eller till den som oOverklagandendmnden har beaktat. Tvdartom kan tribunalen
inhamta information pa eget initiativ for att kunna préva innehallet i, tillimpningsvillkoren for och
rickvidden hos den dberopade nationella lagstiftningen. *

47. Tvartemot vad EUIPO har gjort géllande &r tribunalens provningsbefogenhet foljaktligen inte
begriansad till att kontrollera huruvida och i vilken utstriackning 6verklagandendmnden har tillimpat
den nationella rétten pa ett korrekt sitt. Tribunalen dr snarare skyldig att prova huruvida och i vilken
utstrackning en aberopad nationell lagbestimmelse ger innehavaren av ett dldre tecken ritten att
forbjuda anviandningen av ett EU-varumarke.

48. Av detta foljer att tribunalen for att bedoma det skydd som beviljas enligt nationell rétt ska
tillampa en nationell lagbestimmelse sasom den tolkas av de nationella domstolarna vid tidpunkten
for dess avgorande. Séledes krévs det att tribunalen dven kan beakta en nationell dom som meddelats
efter 6verklagandenimndens beslut niar parterna, sdsom i forevarande mal,* har haft mojlighet att
yttra sig med avseende p& denna dom.®

49. Denna tolkning av tribunalens provningsbefogenhet bekréftas genom den omstédndigheten att det
skulle strida mot sikerstillandet av den adndamalsenliga verkan av forordning nr 207/2009 om
tribunalen var skyldig att begrinsa sig till att tillimpa den nationella ritten sasom den tolkades av de
nationella domstolarna vid den tidpunkt som 6verklagandenimnden meddelade sitt beslut.* Detta
skulle ndmligen kunna leda till en végran att registrera, respektive till en ogiltighetsférklaring, av ett
EU-varumirke fastin den tillimpliga nationella lagbestimmelsen inte (léngre) kan utgdra grund for
detta. En sddan situation skulle inte enbart strida mot kravet pa ett effektivt rattsligt skydd, utan ska
aven forkastas av processekonomiska skal. Det skulle ndmligen kunna innebdra att den som ansoker
om registrering, respektive innehavaren, av ett EU-varumirke blev tvungen att inleda ett nytt
registreringsforfarande vid EUIPO for att gora géllande de réttigheter till det aktuella EU-varumairket
som denne felaktigt nekats.

50. I detta sammanhang ska det foreliggande fallet skiljas fran det fallet ddr en nationell bestimmelse,
vilken dr tillaimplig genom en hénvisning i férordning nr 207/2009, dndras efter 6verklagandendmndens
beslut. Vid en sddan hénvisning som den i artikel 8.4 i férordning nr 207/2009 &r det, i avsaknad av
nagon inskrankning i detta hdnseende, fraga om en dynamisk héanvisning, vilken tar sikte pa den
nationella ritten i dess vid den aktuella tidpunkten gillande lydelse. Andringen av en nationell
bestimmelse som blir gillande inom ramen for artikel 8.4 i forordning nr 207/2009 grundar
emellertid ett nytt sakférhallande och kan darfor inte lingre vara foremal for ett redan péborjat
rattsligt forfarande angdende giltigheten av ett EU-varumirke. Dérféor maste i detta fall ett nytt
ogiltighetsforfarande av det aktuella EU-varumarket inledas.

51. Att sasom i forevarande fall tillimpa en nationell bestimmelse, som inte dndrats, sasom den tolkas
vid tidpunkten for tribunalens avgorande ar dessutom i enlighet med principen att tolkningen av en
lagbestimmelse genom domstol i princip ar retroaktivt tillamplig, det vill sdga savida inte annat
undantagsvis uttryckligen foreskrivs. En sadan tolkning ska ndmligen endast klargéra hur en sddan

33 — Dom av den 5 juli 2011, Edwin/harmoniseringsbyran (C-263/09 P, EU:C:2011:452, punkt 52) och dom av den 27 mars 2014,
harmoniseringsbyran/National Lottery Commission (C-530/12 P, EU:C:2014:186, punkterna 44 och 46).

34 — Se punkt 25 i den 6verklagade domen.

35 — Vad giller detta krav se dom av den 27 mars 2014, harmoniseringsbyrdn/National Lottery Commission (C-530/12 P, EU:C:2014:186,
punkterna 55-59).

36 — Se i detta hanseende, forslag till avgorande av generaladvokaten Bot i mélet harmoniseringsbyran/National Lottery Commission (C-530/12 P,
EU:C:2013:782, punkterna 91 och 92) samt dom av den 27 mars 2014, harmoniseringsbyran/National Lottery Commission (C-530/12 P,
EU:C:2014:186, punkterna 40 och 44).
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bestimmelse “ska eller borde ha tolkats och tillimpats fran och med dess ikrafttridande”.” Frégan
huruvida denna réttsprincip har allmén giltighet, vilket EUIPO har bestritt, kriver inte nagot
ytterligare klargorande i forevarande mal. Det foreligger namligen inte ndgra omstandigheter som talar
for att denna princip inte &r tillamplig i den har tillimpliga franska lagstiftningen. Tvartom visar den
information som Gilbert Szajner har ingett pa att den ér tillimplig just med avseende pa réttspraxis
frén franska Cour de cassation.” S&som tribunalen har faststillt innehéller domen Coeur de princesse
for ovrigt inte nagon hdnvisning som tyder pa att Cour de cassation hade for avsikt att begridnsa
tillampligheten i tiden vad giller den tolkning som gors i denna dom.?*

52. I detta ssmmanhang ska jag for fullstindighetens skull papeka att den materiella bedomningen i en
nationell dom och sérskilt frdgan huruvida det ar fragan om en &ndring eller en bekriftelse av
hittillsvarande réttspraxis inte kan vara avgorande for fragan huruvida tribunalen kan beakta en
nationell dom som meddelats efter 6verklagandenimndens beslut.* Fragan huruvida domen Cceur de
princesse utgor en dndring eller en bekriftelse av hittillsvarande fransk réttspraxis kan saledes lamnas
utan avseende.

53. Visserligen kan beaktandet av en nationell dom som meddelas efter overklagandendmndens beslut
fa till foljd att tribunalens bedomning av en nationell bestimmelse skiljer sig fran
overklagandendmndens enbart mot bakgrund av denna dom. Dirigenom é&r det inte uteslutet att
tribunalen, sdsom EUIPO har anfort, upphéver eller éndrar 6verklagandendmndens beslut pa grund av
ett “fel utan véllande”. Vid en domstolskontroll av 6verklagandendmndens bedémning av nationell rétt
ar det just pa grund av tribunalens prévningsbefogenhet inte fragan om nagot vallande, utan om en
omfattande kontroll av lagenligheten. Om det senare visar sig att overklagandendmndens beslut
grundas pa en felaktig tolkning av nationell rétt kan detta inte utgoéra hinder mot att korrigera detta
fel.

54. Detta paverkas inte heller av det faktum att tribunalen, sésom EUIPO har pépekat, i princip ska
begrénsa sig till att, pa grundval av de uppgifter pa vilka dverklagandendmndens beslut grundade sig,
bestimma det beslut som overklagandenamnden var skyldig att fatta.*" Denna princip géller namligen
de faktiska omstdndigheter pa vilka overklagandendmndens beslut grundas och saken sdsom den
definierats av EUIPO. For det forsta d@ndras emellertid inte saken genom tolkningen av en nationell
bestimmelse som redan &beropats vid 6verklagandendmnden. For det andra utgér den nationella rétt
som ska tillimpas vid genomforandet av forordning nr 207/2009 emellertid inte en rent faktisk
omstindighet,” utan ska enligt artikel 65.2 i nimnda forordning underkastas en fullstindig
lagenlighetsprovning fran tribunalen. Saledes har tribunalen dven mojlighet att i forekommande fall ex
officio i strid med de principer som annars é&r tillimpliga inom det varumairkesrattsliga
kontrollsystemet faststélla innehallet och tillimpningsvillkoren i den nationella ritten.*

55. I forebyggande syfte ska jag i detta sammanhang papeka att denna mojlighet till provning pa eget
initiativ medfér en viss press for tribunalen att inhdmta information om nationell ritt och dess
utveckling. Hirvidlag ska det emellertid beaktas att tolkningen av nationell riatt pa grund av
fordelningen av uppgifterna mellan unionsdomstolarna och de nationella domstolarna aligger de
nationella domstolarna och att unionsdomstolarna inte forfogar 6ver nagot sarskilt instrument for att

37 — Detta enligt domstolens formel avseende retroaktiv giltighet av dess tolkning av unionsritten i foérfaranden for forhandsavgorande (se,
exempelvis, dom av den 22 september 2016, Microsoft Mobile Sales International m.fl, C-110/15, EU:C:2016:717, punkt 59). Se i detta
hénseende dven punkt 49 i den 6verklagade domen.

38 — Se punkterna 25 och 27 samt bilagorna 5 (s. 1), 5bis (s. 2) och 7 (s. 1) i Gilbert Szajners svarsinlaga.
39 — Punkt 48 i den 6verklagade domen.
40 — Saledes kan tribunalens argument i punkt 46 i den 6verklagade domen, vilka emellertid endast har anférts i andra hand, inte godtas.

41 — Se sirskilt punkterna 71 och 72 i dom av den 5 juli 2011, Edwin/harmoniseringsbyran (C-263/09 P, EU:C:2011:452), till vilka EUIPO har
hianvisat, samt ddr angiven rittspraxis. Se dven dom av den 26 oktober 2016, Westermann Lernspielverlage/EUIPO (C-482/15 P,
EU:C:2016:805, punkt 27 och dir angiven réttspraxis).

42 — Dom av den 27 mars 2014, harmoniseringsbyran/National Lottery Commission (C-530/12 P, EU:C:2014:186, punkt 37).
43 — Se punkt 46 i detta forslag till avgorande

10 ECLILEU:C:2016:915



FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT KOKOTT — MAL C-598/14 P
EUIPO MOT SZAJNER

klarligga en tolkningsfréga enligt nationell ritt.* Saledes befriar tribunalens méjlighet att prova
nationell rdtt pa eget initiativ inte den som aberopar denna ritt fran skyldigheten att inge uppgifter av
vilka den tolkning som vederbérande gor gillande framgér.® Séledes kan tribunalen vid ett
overklagande inte lastas for att den har underlatit att beakta ett nytt element inom nationell réitt som
den som aberopar det skulle ha informerat tribunalen om.

56. I overensstimmelse med ovannidmnda Overviganden ska det slutligen faststillas att tribunalens
beaktande av domen Coeur de princesse inte utgdr ndgot &sidoséttande av artikel 65.2 i f6érordning
nr 207/2009. Overklagandet kan séledes inte vinna bifall savitt avser den forsta grunden.

b) Réckvidden av domen Coeur de princesse

57. Inom ramen for den andra grundens forsta del har EUIPO gjort gillande att tribunalen har
feltolkat domen Coeur de princesse och sdledes asidosatt artikel 8.4 i férordning nr 207/2009. Innan
jag behandlar detta argument ska jag kortfattat behandla rackvidden av domstolens provning av den
nationella ratten vid ett overklagande.

i) Provningen av det som tribunalen faststillt angdende nationella lagbestimmelser vid 6verklagandet

— Allménna inledande anmarkningar

58. Sdsom angetts ovan dr den tillimpning av nationell ratt som EUIPO:s 6verklagandendmnd foretar
inom ramen for forordning nr 207/2009 féremal for en mycket omfattande kontroll genom tribunalen.
I jamforelse &r den kontroll som domstolen ddrefter utovar vid ett 6verklagande avseende tribunalens
tillimpning av nationell ritt betydligt mer begransad.

59. Till skillnad fran artikel 65.2 i forordning nr 207/2009, enligt vilken ett overklagande i forsta
instans dr tillatet pa grund av “&sidoséttande ... av nagon rattsregel som géller ... tillimpning[en av
denna forordning]”, dr domstolens prévningsbefogenhet vid dverklaganden enligt artikel 58 i stadgan
ndmligen begrdnsad till situationer i vilka ”tribunalen har asidosatt unionsritten”. Séledes leder
hénvisningen till nationell réitt i forordning nr 207/2009 nédmligen till att den i viss man blir
“tillimplig ritt”.* Av detta foljer emellertid endast att den nationella ritten ar underkastad en
fullstindig lagenlighetsprovning vid tribunalen. Detta innebédr emellertid inte att den blir till
unionsritt, vars &sidosittande kan aberopas vid ett overklagande.”

60. I enlighet med detta har domstolen i domen Edwin/harmoniseringsbyran faststéllt att dess
provning av tribunalens beddmning av den nationella lagstiftningen inom ramen for forordning
nr 207/2009 ar begrdnsad till att prova om tribunalen har missuppfattat ordalydelsen i de aktuella
nationella bestimmelserna eller i den nationella réttspraxis eller doktrin som har samband med dessa
bestimmelser. Darutover ska domstolen enbart préva huruvida tribunalen dragit slutsatser som
uppenbarligen dr oférenliga med dessa handlingar och huruvida den uppenbarligen har gjort en
felaktig bedomning av de olika uppgifternas rickvidd i férhallande till varandra.*

44 — For mer omfattande information, se mitt forslag till avgérande i malet Edwin/harmoniseringsbyran (C-263/09 P, EU:C:2011:30, punkt 49 och
foljande punkter).

45 — Se dom av den 5 juli 2011, Edwin/harmoniseringsbyran (C-263/09 P, EU:C:2011:452, punkt 50).

46 — Forslag till avgorande av generaladvokaten Bot i madlet harmoniseringsbyran/National Lottery Commission (C-530/12 P, EU:C:2013:782,
punkt 86).

47 — For mer omfattande information, se mitt forslag till avgérande i mélet Edwin/harmoniseringsbyrén (C-263/09 P, EU:C:2011:30, punkt 42 och
foljande punkter). Vad giller den nationella réttens sirskilda stillning med avseende pa det aktuella unionsrittsliga process- och
forfaranderittsliga sammanhanget, se dven Kokott, J., "Le droit de 'Union et son champ dapplication”, La Cour de justice de I'Union
européenne sous la présidence de Vassilios Skouris, Bruylant, Bryssel, 2015, s. 349-366 (sérskilt s. 350 och foljande sidor).

48 — Se punkt 53 i dom av den 5 juli 2011, Edwin/harmoniseringsbyran (C-263/09 P, EU:C:2011:452) samt beslut av den 29 november 2011,
Tresplain Investments/harmoniseringsbyran (C-76/11 P, ej publicerat, EU:C:2011:790, punkt 66).
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61. Domstolens roll ér séledes visserligen inte sdsom vid faktiska omstandigheter begréinsad till en
kontroll huruvida tribunalen har missuppfattat de uppgifter den har beaktat, utan innefattar dven en
kontroll av "uppenbart oriktiga bedémningar”.* Emellertid dr denna kontroll begrinsad till en
provning huruvida det ar uppenbart att tribunalen har missuppfattat de uppgifter som den hade
tillgang till. Till skillnad fran tribunalen vidtar domstolen saledes inte nagon omfattande bedomning
av nationell rétt, utan genomfor endast en kontroll av tribunalens bedomning mot bakgrund av de
uppgifter som parterna har ifragasatt samt av uppenbara fel. Saledes dr domstolen inte heller pa nagot
sdtt skyldig att pa eget initiativ faststélla innehéllet i nationell rétt.

62. Denna begransning dr motiverad savdl genom domstolens roll som o6verklagandeinstans som
genom den nationella réttens stdllning inom ramen for férordning nr 207/2009. Den nationella rétten
kan visserligen inte likstdllas med rent faktiska uppgifter och ar foremal for en omfattande provning
fran tribunalen. Den utgor emellertid del av de rittsliga omstédndigheterna i malet. Dessa
omstiandigheter ska faststéllas och bedomas av EUIPO och tribunalen men vid ett 6verklagande endast
provas av domstolen med avseende pa uppenbara fel. Domstolen har i egenskap av dverklagandeinstans
inte i uppgift att garantera en enhetlig tillimpning av nationell ritt, vilket aligger de nationella hogsta
domstolarna, utan att sékerstdlla en enhetlig tolkning och tillimpning av unionsrétten.

63. Denna begransning av domstolens kontroll av nationell rétt vid ett 6verklagande strider visserligen
i viss man mot syftet med domstolens provningsbefogenhet i detta avseende. Detta bestar nédmligen i
att garantera att frdgan huruvida och i vilken utstrdckning en nationell lagbestimmelse ger
innehavaren till ett tecken rétt att forbjuda anvandningen av ett yngre varumérke besvaras vid den
tidpunkt tribunalen meddelade sin dom. Denna konflikt kan emellertid inte undvikas pa grund av
skillnaden mellan tribunalens och domstolens uppgifter samt pa grund av domstolens roll vid
overklagandet. Déarigenom kan inte uteslutas att domstolen godtar en bedomning av nationell rétt fran
tribunalen som pa grund av en senare tolkning i nationell praxis inte lingre 6verensstimmer med de
faktiska nationella rattsliga forhallandena. Om detta skulle medféra en viktig forandring for skyddet
for ett nationellt tecken som paverkar giltigheten av ett EU-varumirke kravs det i forekommande fall
en ansokan om fornyad provning vid tribunalen eller ett nytt ogiltighetsforfarande vid EUIPO.

— Tillimpning i forevarande mal

64. I forevarande mal ska det med avseende pa de uppgifter om fransk ritt som tribunalen har beaktat,
faststillas att tribunalen uteslutande har grundat sin bedomning av domen Cceur de princesse pa dess
ordalydelse.*

65. Tribunalen har visserligen faststéllt att man redan innan domen Ceeur de princesse med ledning av
tidigare rattspraxis fran ldgre franska domstolar, vilken dock inte var enhetlig, kunde dra slutsatsen att
firmaskyddet endast omfattar verksamhet som det berorda foretaget faktiskt bedriver.”’ Emellertid
grundade tribunalen inte sin bedomning av rdackvidden av domen Cceur de princesse pa detta
konstaterande som endast angetts i andra hand. Saledes saknar det betydelse huruvida tribunalen har
uppfyllt sin motiveringsskyldighet genom att aberopa “flera éldre avgoranden fran franska domstolar
som parterna gett in savil till harmoniseringsbyran som till tribunalen”, utan att narmare redogora for
dessa domar.

49 — Forslag till avgorande av generaladvokaten Bot i malet harmoniseringsbyran/National Lottery Commission (C-530/12 P, EU:C:2013:782,

punkt 84).
50 — Punkt 44 i den 6verklagade domen.
51 — Punkt 46 i den 6verklagade domen.
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66. Inom ramen for forevarande overklagande &dr domstolens provning saledes begransad till en
kontroll av huruvida tribunalen har feltolkat ordalydelsen i domen Cceur de princesse samt dragit
slutsatser som uppenbart strider mot uppgifterna i denna dom. Eftersom tribunalen inte har angett
ytterligare uppgifter om nationell ratt till stod for sin bedomning kan den inte heller anklagas for
nagon feltolkning eller uppenbar felbedémning av sadana uppgifter. Domstolens prévningsbehorighet
kan emellertid forstas sa, att det krdvs en provning av huruvida domen Coeur de princesse jamford
med ordalydelsen i artikel L. 711-4 b CPI dr ldmpade att utgoéra grund for tribunalens bedémning
eller om det var uppenbart att det krévdes ytterligare uppgifter om fransk rétt.

67. Diaremot kan de uttalanden som gjorts i fransk doktrin, vilka Gilbert Szajner har ingett till stod for
tribunalens tolkning av domen Coeeur de princesse, pa sin hojd tillimpas som stod. Saledes saknar det
betydelse huruvida tribunalen hade tillgang till dessa uppgifter och beaktade dem.

ii) Den pastadda feltolkningen av domen Ceceur de princesse

68. EUIPO och Forge de Laguiole har gjort gillande att tribunalen har feltolkat domen Ceeur de
princesse genom att faststélla att uttalandet i denna dom betréffande skyddsomradet for en firma inte
alls &r flertydigt och kan ges en allmén tillimpning.

69. I domen Coeur de princesse var det ndmligen inte fraga om att faststdlla firmaskyddets omfattning i
forhallande till ett varumdrke som hade latit registreras av en tredje part. Tviartom var foremélet for
denna dom att faststdlla att ansokan om registrering fran firmans innehavare gjorts i otillborligt syfte.
I ndmnda mal hade firman Cceur de princesse namligen endast latit registrera ett varumirke med
samma namn for att skada tredje part. Denna registrering gjordes dessutom for verksamhet som
firman Coeur de princesse inte utévade och som inte heller omfattades av dess ursprungliga
verksamhetsforemal.

70. Detta &r visserligen korrekt och har &ven konstaterats av tribunalen. Tribunalen har i synnerhet
faststallt att domen Ceeur de princesse inte grundades pa en talan enligt artikel L. 711-4 CPI, utan pa
en talan om ogiltighetsforklaring av ett varumirke pa grund av en ansdkan om registrering som gjorts i
otillborligt syfte samt en ansokan avseende illojal konkurrens.

71. Emellertid foreligger inte, sasom tribunalen &ven har faststéllt, nagra omstidndigheter i domen
Coeeur de princesse som talar for att Cour de cassation hade for avsikt att begriansa giltigheten av dess
uttalande betriffande firmaskyddet till de sdrskild omstédndigheter som lag till grund for denna dom.
Tvirtom gjorde Cour de cassation detta uttalande inom ramen for underkdnnandet av den forsta
grunden, vilken sérskilt grundades pa det pastidda asidosittandet av artikel L. 711-4 b CPI. Saledes
formar EUIPO:s argument, att uttalandet fran Cour de cassation inte dr tillimpligt inom ramen for
artikel L. 711-4 b CPI, inte 6vertyga. Just inom ramen for denna bestimmelse forefaller det i Ovrigt
logiskt att utgd fran den verksamhet som innehavaren av en firma faktiskt utévar. Enligt artikel L.
711-4 b CPI ar mojligheten for en dldre firma att invdnda mot ett yngre varumérke villkorad av att
det foreligger en risk att allménheten forvixlar dem. En sadan risk for forvaxling kan antas vara svar
att bevisa i fraga om en verksamhet som inte utovas.

72. Detta paverkas inte heller av den obestdmda invandningen fran Forge de Laguiole att det inte kan
vara fragan om ett prejudikat, eftersom domen Coeur de princesse bekriftade avgorandet i foregaende
instans. Det krivs namligen inte nagon bekriftelse av huruvida domen Cceur de princesse utgor ett
prejudikat i forevarande mal. Det ar tillrackligt att faststdlla att det klart framgar av formuleringen av
svaret med avseende pa den forsta grunden samt den stdllning som uttalandet om firmaskyddet har
att det dr fragan om en allmén och principiell faststéllelse.
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73. Slutligen har EUIPO gjort gillande att Cour de cassation har utgatt fran den verksamhet som
innehavaren av en firma faktiskt utovar for att prova den andra dberopade grunden. Har var det
namligen fragan om otillborlig konkurrens, vilket forutsatter en faktisk konkurrenssituation mellan de
berorda foretagen. Dessa argument saknar emellertid relevans. Det uttalande som é&r aktuellt hér
gjordes ndmligen inom ramen for Cour de cassations besvarande med avseende pad den andra
grunden, vilken avsag otillborlig konkurrens. Saledes krivs det inte nagot klargérande av parternas
olika uppfattningar vad giller kravet att det ska foreligga en faktisk konkurrenssituation.

74. Pa grundval av dessa Overvaganden framgér det inte att tribunalen har feltolkat domen Cceur de
princesse eller att det dr uppenbart att den for att bekréfta uttalandet i denna dom hade behovt
ytterligare uppgifter om nationell rétt. For ovrigt bekriftas tribunalens tolkning av domen Ceeur de
princesse av den franska doktrin som Gilbert Szajner har ingett.”

75. Overklagandet kan saledes inte vinna bifall savitt avser den andra grundens forsta del.

2. Fragan vilken verksamhet Forge de Laguiole faktiskt har utovat (den andra grundens andra del)

76. Inom ramen for den andra grundens andra del har EUIPO, med stod fran Forge de Laguiole, gjort
gillande att tribunalen har felbedémt den verksamhet som Forge de Laguiole faktiskt har utovat.
Tribunalen har visserligen med ritta papekat att skyddet for firman Forge de Laguiole endast ar
avhingigt fransk rdtt. Tribunalen grundade enbart sin provning av den verksamhet som Forge de
Laguiole utovade pa de berorda varornas art och inte sasom kravs i fransk réttspraxis pa de tilltankta
koparna och varornas anviandningsomrade. Harvidlag har tribunalen dessutom hinvisat till sin egen
praxis angaende den faktiska anvdndningen av ett EU-varumairke, fastin domstolen har uteslutit en
analog tillimpning av denna praxis inom ramen for artikel 8.4 i férordning nr 207/2009.

77. Dessa argument ska tillbakavisas utan att det krdvs nagot ytterligare klargérande i forevarande
mél av den analoga tillimpningen av rittspraxis angdende artikel 42.2 och 42.3 i forordning
nr 207/2009 med avseende pa artikel 8.4 i denna forordning.*

78. Forst och fraimst ska det ndmligen faststéllas att tribunalen vid sin provning av den verksamhet
som Forge de Laguiole har utévat inte pa nagot sitt allmént har foretagit en analog tillimpning av sin
praxis angdende verkligt bruk av ett EU-varumérke. Tribunalen har endast i punkt 63 i den
overklagade domen hinvisat till sin praxis angaende kategorier och underkategorier av varor. Detta
gjordes for att ndrmare belysa slutsatsen att en saluforing av gafflar emellertid inte innebar att det kan
anses foreligga en verksamhet savitt avser "varor for dukning och servering” utan endast avseende
bestick. Den av EUIPO och Forge de Laguiole framforda kritiken kan séledes inte godtas i detta
hénseende.

79. Dessutom ar kritiken fran EUIPO och Forge de Laguiole uppenbart ogrundad, eftersom den
grundas pd en felaktig tolkning av den oOverklagade domen. Tribunalen har vid sin provning av de
verksamheter som Forge Laguiole verkligen bedrivit visserligen inte uttryckligen angett de kriterier
med ledning av vilka verksamheterna skulle faststillas. Séledes har tribunalen endast i samband med
provningen av forviaxlingsrisken hinvisat till den franska rattspraxis som parterna har &beropat.™
Detta riacker emellertid inte for att det ska foreligga bristande motivering. Det framgar uppenbart att
tribunalen &ven tillimpat de kriterier som anges i den rdttspraxis, vilken av parterna ostridigt ansetts
vara tillamplig, for att faststilla de verksamheter som Forge de Laguiole verkligen bedrivit.

52 — Se sirskilt bilaga 16 till Gilbert Szajners svarsinlaga.

53 — Se dom av den 29 mars 2011, Anheuser-Busch/Budéjovicky Budvar (C-96/09 P, EU:C:2011:189, punkterna 142-146), till vilken EUIPO har
hénvisat, samt forslag till avgorande av generaladvokaten Cruz Villalén i malet Anheuser-Busch/Budéjovicky Budvar (C-96/09 P,
EU:C:2010:518, punkterna 69 och 70).

54 — Se punkt 81 i den 6verklagade domen.
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80. Vid sin provning av dessa verksamheter har tribunalen ndmligen uttryckligen inte endast utgatt
frain de berorda varornas art, utan é&ven fran anvdndningsindamal, kundkrets samt
distributionskanaler. >

81. Tribunalen gor sin bedomning av de faktiska omstdndigheterna efter att vederborligen ha beaktat
dessa olika faktorer. Denna beddémning é&r inte understilld domstolens prévning, forutom om
omstindigheterna har missuppfattats, vilket varken har pastatts eller dr uppenbart i férevarande mal.”
EUIPO och Forge de Laguiole ma ogilla den beddmning som tribunalen har gjort av de faktiska
omstdndigheterna pa grundval av de berorda varornas art, de tilltinkta koparna och deras
anvindningsomrade med avseende pa den verksamhet som Forge de Laguiole utovar. Detta ér
emellertid inte tillrackligt for att styrka att tribunalen har gjort sig skyldig till en felaktig
rattstillimpning.

82. Overklagandet kan féljaktligen inte heller vinna bifall savitt avser den andra delen av den andra
grunden.

3. Sammanfattning

83. Eftersom inte nagon av de grunder som EUIPO har aberopat kan godtas ska overklagandet ogillas i
sin helhet.

VI — Rittegangskostnader

84. Enligt artikel 184.2 i rittegangsreglerna ska domstolen, ndr 6verklagandet ogillas, besluta om
rattegangskostnaderna.

85. Enligt artikel 138.1 jamford med artikel 184.1 i réttegédngsreglerna ska tappande part forpliktas att
ersitta rattegangskostnaderna, om detta har yrkats. Gilbert Szajner har yrkat att EUIPO ska forpliktas
att ersitta rittegangskostnaderna. Eftersom EUIPO har tappat malet, ska Gilbert Szajners yrkande
bifallas.

86. Dessutom framgar det av artikel 184.4 i rittegangsreglerna att en intervenient i forsta instans som
inte sjalv har overklagat det dir meddelade avgorandet far forpliktas att béra sina rattegdngskostnader
om denne har deltagit i den skriftliga eller den muntliga delen av forfarandet vid domstolen. Mot

denna bakgrund ska Forge de Laguiole SARL, som har deltagit i den skriftliga delen i maélet, aldggas
béra sina egna rattegangskostnader.

VII — Forslag till avgorande

87. Mot bakgrund av det ovan anforda foreslar jag att domstolen beslutar enligt f6ljande:

1) Overklagandet ogillas.

2) EUIPO ska bira sina rattegangskostnader och ersitta Gilbert Szajners rattegdngskostnader.

3) Forge de Laguiole SARL ska béra sina réittegangskostnader.

55 — Se punkterna 61, 62 och 67-69 i den 6verklagade domen vad giller den verksamhet som Forge de Laguiole faktiskt har utévat. Inom ramen
for prévningen av risken for forvixling, se dven punkterna 85, 99, 101, 104, 106 och 110 i den &verklagade domen.

56 — Se, for ett likande resonemang, beslut av den 30 januari 2014, Industrias Alen/The Clorox Company (C-422/12 P, EU:C:2014:57, punkt 38)
och beslut av den 20 januari 2015, Longevity Health Products/harmoniseringsbyran (C-311/14 P, ej publicerat, EU:C:2015:23, punkt 39).
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