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W Rattsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (sjunde avdelningen)

den 4 februari 2016*

"Begdran om forhandsavgorande — Gemenskapsvarumirke — Foérordning (EG) nr 207/2009 —
Artikel 23 — Licens — Registret 6ver gemenskapsvarumérken — Rétt for licenstagare att viacka talan
om intrang trots att licensen inte inforts i registret”

I mél C-163/15,
angdende en begiran om forhandsavgorande enligt artikel 267 FEUF, framstélld av Oberlandesgericht
Disseldorf (regional 6verdomstol i Diisseldorf, Tyskland) genom beslut av den 31 mars 2015, som
inkom till domstolen den 9 april 2015, i malet
Youssef Hassan
mot
Breiding Vertriebsgesellschaft mbH,
meddelar
DOMSTOLEN (sjunde avdelningen)
sammansatt av avdelningsordféranden C. Toader samt domarna A. Prechal och E. Jarasianas (referent),
generaladvokat: M. Wathelet,
justitiesekreterare: A. Calot Escobar,
efter det skriftliga forfarandet,
med beaktande av de yttranden som avgetts av:
— Breiding Vertriebsgesellschaft mbH, genom K. Schulze Horn, Rechtsanwiltin,
— Tysklands regering, genom T. Henze och J. Kemper, bada i egenskap av ombud,
— Polens regering, genom B. Majczyna, i egenskap av ombud,
— Europeiska kommissionen, genom J. Samnadda och T. Scharf, bada i egenskap av ombud,

och efter att den 17 december 2015 ha hort generaladvokatens forslag till avgorande,

foljande

* Rattegangssprak: tyska.
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Dom

Begidran om forhandsavgorande avser tolkningen av artikel 23.1 forsta meningen i radets forordning
(EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumdrken (EUT L 78, s. 1) (nedan kallad
forordningen).

Begidran har framstillts i ett mal mellan Youssef Hassan och Breiding Vertriebsgesellschaft mbH

(nedan kallat Breiding). Malet ror en talan om intrang i ett gemenskapsvarumairke, vilken vickts av
Breiding mot Youssef Hassan.

Tillimpliga bestaimmelser

Skal 11 i forordningen har foljande lydelse:

"Ett gemenskapsvarumidrke bor kunna anses som ett sarskilt formogenhetsobjekt utan samband med
det foretag vars varor och tjanster det betecknar. Varumirket bor darfér kunna overlatas under
forutsattning att allmdnheten inte vilseleds genom Overlatelsen. Det bor vidare kunna stillas som
sakerhet till forman for tredje man eller bli foremal for licenser.”

I artikel 17 i férordningen, som har rubriken "Overlatelse”, foreskrivs foljande:

”1. Ett gemenskapsvarumirke far, oavsett om foretaget Overléts, overlatas for alla eller en del av de
varor eller tjanster for vilka det &r registrerat.

2. En overlatelse av ett foretag i sin helhet ska innefatta overlatelse av gemenskapsvarumérket utom
nér det, i enlighet med den lag som ska tillimpas pa overlatelsen, foreligger ett avtal om det motsatta

eller om detta klart framgar av omstandigheterna. Denna bestimmelse ska tillimpas nér det foreligger
en avtalsenlig forpliktelse att dverlata foretaget.

5. En overlatelse ska inforas i registret och offentliggoras pa begiran av en av parterna.

6. Innan Overlatelsen har inforts i registret kan forvirvaren inte gora gillande de rattigheter som
uppstar genom gemenskapsvarumérkets registrering.

I artikel 19 i forordningen, som har rubriken "Sakritt”, anges foljande:

”1. Ett gemenskapsvarumirke kan utan samband med foretaget stillas som sidkerhet eller bli foremal
for en begriansad sakritt.

2. Pa begdran av en av parterna ska de rdttigheter som avses i punkt 1 bli inférda i registret och
offentliggoras.”

I artikel 22 i férordningen, som har rubriken "Licens”, foreskrivs foljande:
”1. Ett gemenskapsvarumirke kan bli foremal for licens for en del av eller alla de varor eller tjanster

for vilka det dr registrerat samt for hela eller viss del av gemenskapen. En licens kan vara exklusiv eller
icke-exklusiv.
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3. Utan att det paverkar tillimpningen av bestimmelserna i licensavtalet kan licenstagaren vicka talan
om intrdng i gemenskapsvarumairket endast om dess innehavare lamnar sitt medgivande till detta.
Innehavaren av en exklusiv licens far dock vécka sddan talan om innehavaren av varumarket inte sjalv
vicker talan om intrang i varumérket inom skélig tid efter underrittelse harom.

4. En licenstagare ska &dga rdtt att intervenera i det mal om intrdng som innehavaren av
gemenskapsvarumirket har inlett for att kunna erhalla skadestand foér den skada som han lidit.

5. P4 begiran av en av parterna ska uppgift om upplatelse eller Gverlatelse av en licens for ett
gemenskapsvarumarke inforas i registret och offentliggoras.”

I artikel 23 i forordningen, som har rubriken “Réttsverkan i forhallande till tredje man”, foreskrivs
foljande:

”1. De rattshandlingar angdende ett gemenskapsvarumérke som anges i artiklarna 17, 19 och 22 ska
inte dga réttsverkan i forhallande till tredje man i samtliga medlemsstater forrén efter att de inforts i
registret. Emellertid ska en sadan réattshandling dga rattsverkan i forhéllande till tredje man, innan den
inforts i registret, om denne har forvérvat réttigheter till varumaérket efter det att riattshandlingen dgde
rum men han kénde till rattshandlingen vid tiden for réttigheternas forvarvande.

2. Punkt 1 ska inte tillimpas pa en person som forvarvar ett gemenskapsvarumairke eller en réttighet
till ett gemenskapsvarumérke genom att ett foretag i sin helhet 6verléts eller genom en annan generell
overgang.

”

Malet vid den nationella domstolen och tolkningsfragorna

Breiding dr sedan den 2 januari 2011 innehavare av en licens som inte inforts i registret Gver
gemenskapsvarumirken (nedan kallat registret). Licensen avser gemenskapsordmirket ARKTIS, som
soktes registrerat den 15 augusti 2002 av KBT & Co. Ernst Kruchen agenzia commerciale sociétd och
registrerades den 11 februari 2004 under nummer CTM 002818680. Det foretaget bedriver
verksamhet med bland annat sangkldder och ticken. Enligt licensavtalet ska Breiding i eget namn gora
gallande rattigheter i samband med intrang i varumarkesrattigheterna.

Youssef Hassan driver OVL Onlinevertrieb & -logistik GmbH & Co. KG, vilket den 1 maj 2010 6vertog
det foretag han drev som enskild nédringsidkare. De foretagen saluférde den 27 oktober 2009 respektive
den 30 oktober 2012 olika duntdcken, "Arktis 907, ”Arktis 90 HS” och "innoBETT selection Arktis” pa
webbplatsen schoene-traeume.de.

Efter dessa forsta erbjudanden och en anmodan fran det foretag som da var innehavare av en licens for
varumérket ARKTIS, undertecknade Youssef Hassan den 3 februari 2010 en handling som kallades
"avtal om upphorande”, enligt vilket Youssef Hassan, vid dventyr av avtalsvite som skulle faststillas av
licenstagaren, forband sig att avsta fran att anvanda kdnnetecknet Arktis for sangklader.

Efter det att Breiding hade vickt talan slog domstolen i forsta instans fast att avtalet var giltigt och
alade Youssef Hassan att lamna upplysningar och aterkalla de varor som gjorde intrang i varumaérket
for att dessa skulle forstoras samt forpliktade honom att erldgga skadestand.

Youssef Hassan Overklagade denna dom till den hdnskjutande domstolen som anser att utgéngen i
malet beror pad huruvida Breiding, som enligt licensavtalet har licenstagarens medgivande i enlighet
med artikel 22.3 i forordningen, kan vicka talan om intrang i varumaérket trots att licensen inte har
inforts i registret.
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Den hinskjutande domstolen har angett att den i ett tidigare beslut slog fast att artikel 23.1 forsta
meningen i férordningen endast omfattar godtrosforvarv. Den hdnskjutande domstolen har anmarkt
att det i den bestimmelsen i allmédnna ordalag anges att de rattshandlingar angdende ett
gemenskapsvarumérke som anges i artiklarna 17, 19 och 22 inte ska dga réttsverkan i forhallande till
tredje man i samtliga medlemsstater forran efter det att de inforts i registret och att en ren
bokstavstolkning av den bestammelsen visserligen skulle kunna leda till att en talan om
varumirkesintrdng som vicks av licenstagaren omfattas. Eftersom andra meningen i artikel 23.1 i
forordningen och den foljande punkten enligt den domstolen endast avser godtrosforvirv, leder en
systematisk tolkning av den bestimmelsen emellertid till att detsamma géller den foérsta meningen.

Den hénskjutande domstolen har anfort att en spansk domstol emellertid har funnit att licenstagaren
kan vidta atgdrder mot tredje man forst efter det att licensen har inforts i registret.

Den hianskjutande domstolen har i Ovrigt anfort att om det anses att licenstagaren kan utdva sina
rattigheter under forutsdttning att licensen har inforts i registret, uppkommer fragan huruvida en
licenstagare som inte forts in kan utova varumérkesinnehavarens rittigheter i eget namn, som
stéillforetradare, vilket &r tillatet enligt tysk rdatt under vissa forutsittningar som é&r uppfyllda i
forevarande mal.

Mot denna bakgrund beslutade Oberlandesgericht Diisseldorf (regional dverdomstol i Diisseldorf) att
vilandeforklara malet och stilla foljande fragor till domstolen:

”1) Utgor artikel 23.1 forsta meningen i [forordningen] hinder for att en licenstagare som inte har
inforts i registret vicker talan om intrang i ett gemenskapsvarumarke?

2) Om den forsta fragan besvaras jakande: Utgor artikel 23.1 forsta meningen i [férordningen] hinder
for en nationell rattslig mekanism enligt vilken licenstagaren i eget namn, som stéllforetradare
(Prozessstandschaft), kan gora varumairkesinnehavarens rattigheter géllande mot den som gor sig
skyldig till intranget?”

Provning av tolkningsfragorna

Genom den forsta fragan vill den hénskjutande domstolen i huvudsak fa klarhet i huruvida artikel 23.1
forsta meningen i forordningen ska tolkas sd, att en licenstagare inte kan vécka talan om intrdng i ett
gemenskapsvarumarke som ar foremal for en licens om licensen inte har inforts i registret.

I artikel 23.1 forsta meningen i forordningen anges att ”[d]e rdttshandlingar angdende ett
gemenskapsvarumirke som anges i artiklarna 17, 19 och 22 [inte] ska ... dga rdttsverkan i forhallande
till tredje man i samtliga medlemsstater forran efter att de inforts i registret”. Det framgar hérav att de
rattshandlingar som avses dr overlatelse av gemenskapsvarumarke, upprittande av sakritter i detta och
upplatelse av licens. Sedd for sig kan den meningen tolkas sa, att licenstagaren inte kan gora gillande
rattigheterna enligt licensen mot tredje man om licensen inte har inforts i registret och att detta
inbegriper den som gor intrang i varumaérket.

Vid tolkningen av en unionsbestimmelse ska emellertid inte bara dess lydelse beaktas, utan ocksa
sammanhanget och de mal som efterstravas med de foreskrifter som den ingar i (dom Brain Products,
C-219/11, EU:C:2012:742, punkt 13, och dom Lanigan, C-237/15 PPU, EU:C:2015:474, punkt 35 och
dér angiven réttspraxis).

I fraga om det sammanhang som artikel 23.1 forsta meningen i forordningen ingar i, ska det forst och
framst anmaérkas att den andra meningen i den punkten modifierar den regel som anges i den forsta
meningen i fraga om “tredje man ... om denne har forvirvat rattigheter” till varumairket efter det att
rattshandlingen dgde rum, men han kinde till rdttshandlingen vid tiden for forvarvet av rattigheterna. I
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artikel 23.2 slas ett undantag fran den regeln fast med avseende pa en "person som fOrvirvar ett
gemenskapsvarumirke eller en rattighet till ett gemenskapsvarumirke” genom att ett foretag i sin
helhet Gverlats eller genom en annan generell 6vergang. En tolkning av artikel 23.1 och 23.2 i
forordningen som &dr pa samma ging bokstavlig och systematisk innebdr darfor ett stod for att
bestimmelsen i sin helhet syftar till att reglera rdttsverkan av de rattshandlingar som avses i
artiklarna 17, 19 och 22 i forordningen i forhallande till tredje man som har eller som kan ha
rattigheter till varumarket.

Avsnitt 4 i avdelning II i forordningen, i vilket artikel 23 aterfinns, har rubriken
"Gemenskapsvarumérken som formogenhetsobjekt”. Samtliga artiklar i det avsnittet innehaller saledes
regler som avser gemenskapsvarumirken som formogenhetsobjekt. Detta giller artiklarna 17, 19
och 22 i foérordningen, vilket dven framgar av skdl 11 i densamma. Sdsom generaladvokaten angav i
punkt 21 i forslaget till avgorande, avser de sistndmnda artiklarna rattshandlingar som har det
gemensamt att de har till syfte eller resultat att skapa eller 6verlata en rattighet till mérket.

Slutligen konstaterar domstolen att i artikel 22.3 forsta meningen i foérordningen villkoras
licenstagarens rétt att vicka talan om intrang i gemenskapsvarumirket, utan att det paverkar
bestimmelserna i licensavtalet, endast av att dess innehavare ldmnar sitt medgivande.

Enligt artikel 22.5 i forordningen fors licensen in i registret pa begédran av en av parterna. I likhet med
artikel 19 i férordningen innehaller den artikeln emellertid inte nagon sadan bestimmelse som den
som aterfinns i artikel 17.6 i forordningen, enligt vilken forvéarvaren ”[ijnnan Overlatelsen har inforts i
registret [inte] kan ... gora gillande de rittigheter som uppstdr genom gemenskapsvarumairkets
registrering’”.

Artikel 17.6 i forordningen skulle for ovrigt inte tjana nagot syfte om artikel 23.1 i férordningen skulle
tolkas sa, att den utgér hinder for att i forhallande till tredje man gora gillande samtliga
rattshandlingar som avses i artiklarna 17, 19 och 22 i férordningen sa linge de inte forts in i registret.

Betrédffande dndamalet med regeln i artikel 23.1 forsta meningen i férordningen finner domstolen, mot
bakgrund av vad som konstaterats ovan i punkterna 20 och 21, att det forhéllandet att de
rattshandlingar som avses i artiklarna 17, 19 och 22 i forordningen inte ska dga réttsverkan i
forhallande till tredje man om de inte har inforts i registret syftar till att skydda den som har eller
som kan ha rattigheter till ett gemenskapsvarumirke som formogenhetsobjekt. Harav foljer att
artikel 23.1 forsta meningen i forordningen inte ér tillimplig i en sddan situation som den som ar
aktuell i det nationella malet, dar tredje man har gjort intrang i ett gemenskapsvarumérke och ddarmed
krankt de rattigheter som &r knutna till varumarket.

Mot bakgrund av vad ovan anforts ska den forsta fragan besvaras med att artikel 23.1 forsta meningen i
forordningen ska tolkas sd, att en licenstagare kan vicka talan om intrdng i ett gemenskapsvarumarke

som &r foremal for en licens dven om licensen inte har inforts i registret.

Mot bakgrund av det svaret, saknas anledning att besvara den andra tolkningsfragan.

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 yttrande till domstolen som andra dn ndmnda parter
har haft ér inte ersittningsgilla.
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Mot denna bakgrund beslutar domstolen (sjunde avdelningen) f6ljande:
Artikel 23.1 forsta meningen i radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om
gemenskapsvarumirken ska tolkas sa, att en licenstagare kan vicka talan om intrang i ett

gemenskapsvarumirke som ar foremal for en licens dven om licensen inte har inforts i registret
over gemenskapsvarumirken.

Underskrifter
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