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W Rattsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (fjarde avdelningen)

den 21 juli 2016*

"Overklagande — EU-varumirke — Ansékan som EU-varumirke av ordmirket English pink —
Invindning fran innehavaren av ordmérket PINK LADY och figurmirken innehallande ordelementen
'Pink Lady’ — Avslag pd invindningen — Avgérande frdn en domstol for EU-varumérken —
Andring — Raéttskraft”

I mal C-226/15 P,

angdende ett overklagande enligt artikel 56 i stadgan for Europeiska unionens domstol, som ingavs den
18 maj 2015,

Apple and Pear Australia Ltd, Victoria (Australien),
Star Fruits Diffusion, Caderousse (Frankrike),
foretradda av T. de Haan, avocat, och P. Péters, advocaat,
klagande,
i vilket de andra parterna ar:

Europeiska unionens immaterialrittsmyndighet (EUIPO), foretradd av J. Crespo Carrillo, i egenskap
av ombud,

svarande i forsta instans,

Carolus C. BVBA, Nieuwerkerken (Belgien),

intervenient i forsta instans,
meddelar

DOMSTOLEN (fjarde avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden T. von Danwitz, domstolens ordférande K. Lenaerts, tillika
tillforordnad domare pa fjairde avdelningen, samt domarna C. Lycourgos (referent), E. Juhdsz
och C. Vajda,

generaladvokat: M. Bobek,

justitiesekreterare: handlaggaren V. Giacobbo-Peyronnel,

* Rattegangssprak: franska.

SV
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efter det skriftliga forfarandet och forhandlingen den 4 februari 2016,
och efter att den 13 april 2016 ha hort generaladvokatens forslag till avgorande,

foljande

Dom

Apple and Pear Australia Ltd och Star Fruits Diffusion har yrkat att domstolen ska upphéva den dom
som meddelades av Europeiska unionens tribunal den 25 mars 2015, Apple and Pear Australia och Star
Fruits Diffusion/harmoniseringsbyran — Carolus C. (English pink) (T-378/13, nedan kallad den
overklagade domen, EU:T:2015:186), i den del som tribunalen genom denna dom ogillade klagandenas
talan varigenom de i forsta hand yrkade &ndring av det beslut som meddelats av fjirde
overklagandendmnden vid Europeiska unionens immaterialrdattsmyndighet (EUIPO) den 29 maj 2013
om ett invindningsférfarande mellan klagandena och Carolus C. BVBA (nedan kallat det omtvistade
beslutet).

Tillampliga bestimmelser

Skélen 16 och 17 i radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om [EU-varumairken]
(EUT L 78, 2009, s. 1) har foljande lydelse:

”(16) Det ar absolut nodvéandigt att de beslut som avser giltighet av och intrdng i [EU-varumarken] far
rattsverkan i och omfattar hela [unionen] eftersom det ar det enda sittet att forhindra
motstridiga beslut fran domstolarna och [immaterialrdttsmyndigheten] och for att sdkerstilla
den enhetliga karaktiren hos [EU-varumirkena]. Bestimmelserna i radets forordning (EG)
nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behorighet och om erkdnnande och
verkstillighet av domar pa privatrittens omrade [EGT L 12, 2001, s. 1] bor tillampas i alla mal
rorande [EU-varumirken], om inte annat anges i den hér forordningen.

(17) I mal mellan samma parter avseende samma sak rorande ett [EU-varumérke] och parallella
nationella varumarken boér motstridiga avgoranden undvikas. ...”

Enligt artikel 6 i forordning nr 207/2009 om [EU-varumérken] forvéirvas ett EU-varumirke genom
registrering.

I artikel 8.1 b och 8.5 i samma forordning foreskrivs foljande:

”1. Om innehavaren av ett dldre varumarke invénder ska det varumdrke som ansokan géller inte kunna
registreras

b) om det — pa grund av att det dr identiskt med eller liknar det dldre varumérket och de varor eller
tjianster som omfattas av varumairkena dr identiska eller ér av liknande slag — foreligger en risk att
allminheten forvaxlar dem inom det omrade dér det dldre varumarket &r skyddat, inbegripet risken
for att varumaérket associeras med det dldre varumérket.

2 ECLIL:EU:C:2016:582



10

11

DOM AV DEN 21.7.2016 — MAL C-226/15 P

5. Efter invindning fran innehavaren av ett édldre registrerat varumirke i den mening som avses i
punkt 2 far det varumérke som ansokan avser inte registreras om det dr identiskt med eller liknar ett
dldre varumaérke, oavsett om de varor eller tjanster for vilka det tillimpas ar identiska med, liknar eller
inte liknar dem for vilka det &ldre varumirket &r registrerat, om det, i frdga om ett é&ldre
[EU-varumirke], ar ként i [unionen] eller, i fraga om ett dldre nationellt varumaérke, &r ként i
medlemsstaten i fraga, och anvidndningen av det varumirke som ansokan avser utan skilig anledning
skulle dra otillborlig fordel av eller vara till forfang for det dldre varumarkets sérskiljningsformaga eller

&

renomme.
I artikel 9.1 b och ¢ i samma forordning anges foljande:

"Ett [EU-varumaérke] ger innehavaren ensamritt. Innehavaren har ritt att forhindra tredje man som
inte har hans medgivande att i ndringsverksamhet anvinda

b) ett tecken som dr identiskt med eller liknar [EU-varumirket] om de varor eller tjanster som
omfattas av varumairket dr identiska med eller av liknande slag som dem som omfattas av tecknet,
och detta kan leda till forvixling hos allmédnheten, inbegripet risken for association mellan tecknet
och varumarket,

c) ett tecken som ér identiskt med eller liknar [EU-varumérket] med avseende dven pa varor och
tjianster av annat slag d4n dem for vilka [EU-varumirket] dr registrerat, om detta &r ként i
[unionen] och om anvéndningen av tecknet utan skilig anledning drar otillborlig fordel av eller ar

7 »

till forfang for [EU-varumarkets] sérskiljningsformaga eller renommé.

Enligt artikel 41.1 foérsta meningen i forordning nr 207/2009 far invindningar, inom tre manader efter
det att en ansokan om EU-varumirke offentliggjorts, framstillas pa den grunden att varumairket inte
far registreras enligt artikel 8 i samma forordning.
I artikel 42.5 i férordning nr 207/2009 foreskrivs foljande:
"Om provningen av invdndningen visar att varumairket inte kan registreras for vissa eller samtliga de
varor eller tjanster for vilka ansokan om [EU-varumirke] har gjorts, ska anstkan avslas savitt avser
dessa varor eller tjénster. I annat fall ska invdndningen avslas.”
Enligt artikel 56.3 i samma forordning ska ”[e]n ansokan om upphévande eller om ogiltighetsforklaring

. avvisas om ett mal mellan samma parter om samma sak har avgjorts av en domstol i en

medlemsstat och detta avgorande har vunnit laga kraft.”

I artikel 65.3 i ndmnda forordning foreskrivs att ”[dJomstolen ska vara behorig att undanréja eller
dndra ett overklagat beslut”.

I artikel 95.1 i samma forordning foreskrivs foljande:

"Medlemsstaterna ska inom sina territorier utse sa fa nationella domstolar i forsta och andra instans
som mojligt, nedan kallade domstolar for [EU-varumdrken], vilka ska utéva de funktioner som
tilldelats dem enligt denna férordning.”

I artikel 96 i forordning nr 207/2009 foreskrivs foljande:

"Domstolarna for [EU-varumirken] ska ha exklusiv behorighet i fraga om

ECLILEU:C:2016:582 3
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a) talan om intrdng och — om sddan talan é&r tilliten enligt nationell lag — talan om forsok eller
forberedelse till intrang i ratten till [EU-varumarken],

¢) talan pa grund av sadana handlingar som avses i artikel 9.3 andra meningen,
d) genkdromal om upphévande eller ogiltighetsforklaring av ett [EU-varumaérke] enligt artikel 100.”
I artikel 100.1, 100.2, 100.6 och 100.7 i samma forordning foreskrivs foljande:

”1. Ett genkdromal om upphévande eller ogiltighetsforklaring far endast grunda sig pa de grunder for
upphévande eller ogiltighet som anges i denna férordning.

2. En domstol for [EU-varumirken] ska avvisa ett genkdromal om upphdvande eller
ogiltighetsforklaring, om ett beslut av [immaterialrattsmyndigheten] i ett mal om samma sak mellan
samma parter redan har vunnit laga kraft.

6. Nar en domstol for [EU-varumirken] slutligt har avgjort ett genkdromal om upphdvande eller
ogiltighet av ett [EU-varumirke] och beslutet vunnit laga kraft, ska domstolen 6versianda en kopia av
avgorandet till [immaterialrattsmyndigheten]. Var och en far begdra upplysningar hérom.
[Immaterialrattsmyndigheten] ska infora uppgifterna i beslutet i registret 6ver [EU-varumérken] i
enlighet med vad som foreskrivs i tillimpningsforeskrifterna.

7. En domstol for [EU-varumirken], vid vilken har anhdngiggjorts ett genkdromél om upphévande
eller ogiltighetsforklaring, far pa ansokan av innehavaren av [EU-varumairket], och efter att ha hort de
ovriga parterna, forklara malet vilande och foreligga svaranden att inom viss tid ansoka hos
[immaterialrattsmyndigheten] om upphévande eller ogiltighetsforklaring. Om ansotkan inte gors inom
denna tid ska malet tas upp igen och genkdromalet anses ha aterkallats. Artikel 104.3 ska tillimpas.”

I artikel 109.2 och 109.3 i ndimnda forordning foreskrivs foljande:

”2. Den domstol, vid vilken en talan om intrang i ett [EU-varumérke] anhéngiggjorts, ska avvisa talan,
om en domstol har slutgiltigt avgjort ett mal mellan samma parter, om samma sak avseende ett
identiskt nationellt varumirke som géller for identiska varor eller tjanster.

3. Den domstol, vid vilken en talan om intrang i ett nationellt varumérke anhéngiggjorts, ska avvisa
talan, om en domstol har slutgiltigt avgjort ett mal mellan samma parter om samma sak avseende ett
identiskt [EU-varumirke] som géller for identiska varor eller tjanster.”

Bakgrund till tvisten

Carolus C. ingav den 13 oktober 2009 en ansdkan om registrering av EU-varumaérke till EUIPO i
enlighet med forordning nr 207/2009. Det sokta varumérket utgjordes av ordkdnnetecknet "English
pink”.

De varor som registreringsansokan avsag omfattas av klass 31 i Nicedverenskommelsen om
internationell klassificering av varor och tjanster vid varumarkesregistrering av den 15 juni 1957, med
andringar och tillaigg (nedan kallad Nicedverenskommelsen), och omfattar bland annat firska frukter
och gronsaker.

4 ECLIL:EU:C:2016:582



16

17

18

19

20

21

DOM AV DEN 21.7.2016 — MAL C-226/15 P

Den 20 april 2010 invinde klagandena med stod av artikel 41 i forordning nr 207/2009 mot
registreringen av det sokta varumarket for samma varor.

Invindningen grundade sig pa foljande dldre varumarken:
— EU-ordmirket PINK LADY, nr 2042679, registrerat den 27 februari 2003 for varor i klass 31 i
Nice6verenskommelsen motsvarande fo6ljande beskrivning: ”“Jordbruks- och tradgardsprodukter

inkluderande frukt, spannmaél, viaxter och trdd, speciellt dpplen och &dppeltrad”.

— Det nedan atergivna EU-figurmérket nr 4186169, registrerat den 15 december 2005 for bland annat
varor i klass 31 motsvarande foljande beskrivning: "Férska frukter; dpplen; frukttrad; appeltrad™

— Det nedan étergivna gemenskapsfigurmarket nr 6335591, registrerat den 30 juli 2008 for varor i
klass 31 motsvarande foljande beskrivning: "Jordbruks- och tradgardsprodukter; frukter, spannmal,
véxter och trdd; dpplen och appeltrad”™

Till stod for invindningen anfordes de registreringshinder som avses i artikel 8.1 b och 8.5 i férordning
nr 207/2009.

EUIPO:s invandningsenhet avslog inviandningen genom beslut av den 27 maj 2011.

Den 7 juni 2011 overklagade klagandena invdndningsenhetens beslut vid EUIPO med stéd av
artiklarna 58—64 i férordning nr 207/20009.

I dom av den 28 juni 2012, vilken meddelades med anledning av en talan om varumaérkesintrang som
klagandena hade vickt pa grundval av det dldre EU-ordmirket, de &ldre EU-figurmirkena och
Beneluxmairket nr 559177, ogiltigforklarade Tribunal de commerce de Bruxelles (Handelsdomstolen i
Bryssel) (Belgien), i egenskap av domstol for EU-varumirken, Beneluxmérket ENGLISH PINK och
forbjod Carolus C. att anvianda detta kdnnetecken i unionen. Genom skrivelse av den 4 juli 2012 ingav
klagandena domen till EUIPO. I skrivelse av den 29 augusti 2012 informerade de EUIPO om att
Carolus C. hade avgett nojdforklaring och att domen séledes hade vunnit laga kraft.

ECLLI:EU:C:2016:582 5
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I det omtvistade beslutet avslog EUIPO:s fjarde 6verklagandendmnd klagandenas 6verklagande av det
beslut som EUIPO:s invdndningsenhet hade meddelat. EUIPO:s fjarde 6verklagandendmnd slog bland
annat fast att de motstdende varumérkena inte liknar varandra visuellt, begreppsmassigt eller fonetiskt
och att det inte foreligger risk for forvixling.

Samma oOverklagandendmnd betonade att EUIPO:s invdndningsenhet hade sammanfattat innehallet i
den omfattande bevisning som klagandena hade ingett pa ett korrekt séitt och att den vederborligen
hade motiverat sin bedomning att bevisningen varken var tillricklig eller 6vertygande.

Forfarandet vid tribunalen och den dverklagade domen

Apple and Pear Australia och Star Fruits Diffusion overklagade overklagandendmndens beslut till
tribunalen, genom en ansdkan som inkom till tribunalens kansli den 23 juli 2013, och yrkade att
tribunalen i forsta hand skulle éndra det omtvistade beslutet och i andra hand ogiltigforklara
detsamma.

Klagandena aberopade sju grunder till stod for sitt overklagande. Den forsta grunden avsag
asidoséttande av artikel 75 i forordning nr 207/2009, med hénvisning till att 6verklagandendmnden
inte motiverade det omtvistade beslutet savitt avser konsekvenserna av den dom som Tribunal de
commerce de Bruxelles (Handelsdomstolen i Bryssel) meddelade den 28 juni 2012. Genom den andra
grunden gjordes det gillande att 6verklagandendmnden hade asidosatt principen om réattskraft. Enligt
den tredje grunden hade 6verklagandenidmnden asidosatt de allménna principerna om réttssékerhet,
god forvaltningssed och skydd for berdttigade forvintningar. Den fjarde grunden avsag asidosittande av
artikel 76 i forordning nr 207/2009. Genom den femte och den sjitte grunden gjorde klagandena
gillande att overklagandendmnden hade asidosatt artikel 8.1 b respektive artikel 8.5 i forordning
nr 207/2009. Enligt den sjunde grunden hade oOverklagandendmnden asidosatt artikel 75 i samma
forordning genom att grunda sitt beslut pa skdl med avseende pa vilka parterna inte hade beretts
tillfdlle att yttra sig.

Tribunalen ogiltigférklarade, genom den 6verklagade domen, det omtvistade beslutet pad grund av att
overklagandendmnden i det beslutet hade underlatit att beakta den dom som meddelats av Tribunal
de commerce de Bruxelles (Handelsdomstolen i Bryssel) och att préva den eventuella inverkan som
den domen kunde ha for utgadngen i invindningsforfarandet. Tribunalen ogillade Apple and Pear
Australias och Star Fruits Diffusions overklagande i 6vrigt. Vad betréffar klagandenas yrkanden om
andring av det omtvistade beslutet, fann tribunalen i punkterna 68, 70 och 71 i den o6verklagade
domen i huvudsak féljande. Klagandena kunde inte med framgéng &beropa rittskraften hos den dom
som Tribunal de commerce de Bruxelles (Handelsdomstolen i Bryssel) meddelade den 28 juni 2012.
Vidare hade EUIPO:s fjarde overklagandendmnd underlatit att beakta nimnda dom och att bedoma
domens eventuella betydelse for utgangen i drendet. Tribunalen kunde dérfor inte faststélla vilket
beslut som overklagandendmnden var skyldig att fatta, och den kunde saledes inte heller utéva sin
behorighet att dndra 6verklagandendamndens beslut.

Parternas yrkanden
Apple and Pear Australia och Star Fruits Diffusion har yrkat att domstolen ska

— upphéva den 6verklagade domen, i den del som tribunalen ogillade deras 6verklagande varigenom
de i forsta hand yrkade att det omtvistade beslutet skulle dndras,

6 ECLIL:EU:C:2016:582
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— é&ndra det omtvistade beslutet, sa att det konstateras att klagandenas o6verklagande vid EUIPO:s
fjarde overklagandendmnd ska bifallas och att det saledes konstateras att villkoren for deras
invindning mot ansokan om registrering som EU-varumirke av varumiérket English Pink ar

uppfyllda, och

— forplikta EUIPO att ersitta klagandenas réttegangskostnader for forfarandet for 6verklagande och
forfarandet i forsta instans.

EUIPO har yrkat att domstolen ska
— ogilla 6verklagandet, och

— forplikta Apple and Pear Australia och Star Fruits Diffusion att ersitta rittegangskostnaderna.

Provning av overklagandet

Apple and Pear Australia och Star Fruits Diffusion har aberopat tre grunder till stod for sitt
overklagande. Den forsta grunden avser att principen om rattskraft har asidosatts. Genom den andra
grunden har det gjorts gillande att de allmidnna principerna om réttssikerhet, god forvaltningssed och
skydd for berdttigade forvantningar har asidosatts. Som tredje grund har klagandena gjort géllande att
artikel 65.3 i férordning nr 207/2009 har asidosatts.

Upptagande till provning

EUIPO anser att 6verklagandet inte kan tas upp till provning, savida inte — sdsom klagandena har gjort
gillande — den dom som Tribunal de commerce de Bruxelles (Handelsdomstolen i Bryssel) meddelade
den 28 juni 2012 i dess egenskap av domstol f6r EU-varumairken, vunnit laga kraft och saval EUIPO:s
fjarde overklagandendamnd som tribunalen f6ljaktligen var bunden av den.

Domstolen konstaterar att den invindning om rattegdngshinder som framstillts av EUIPO omfattas av
provningen i sak av grunderna for overklagandet. Fragan huruvida den dom som Tribunal de
commerce de Bruxelles (Handelsdomstolen i Bryssel) meddelade den 28 juni 2012 hade vunnit laga
kraft, vilket innebar att savidl EUIPO:s fjarde overklagandenimnd som tribunalen foljaktligen var
bundna av den, omfattas av provningen i sak av 6verklagandet.

Foljaktligen ska inte EUIPO:s invdndning om réttegangshinder godtas.
Prévning i sak
Den forsta och den andra grunden

— Parternas argument

Klagandena har genom den forsta och den andra grunden, som ska provas tillsammans da de &r
konnexa, gjort géllande att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rattstillimpning nir den slog fast
att den dom som Tribunal de commerce de Bruxelles (Handelsdomstolen i Bryssel) meddelade den
28 juni 2012 och som hade vunnit laga kraft inte gjorde det mojligt att faststélla vilket beslut som
EUIPO:s fjarde 6verklagandendmnd var skyldig att fatta.

ECLILEU:C:2016:582 7
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Klagandena har inom ramen for den forsta grunden anfort att tribunalen utan giltigt skél asidosatte
den allminna principen om rattskraft, nir den i punkt 64 i den Overklagade domen fann att
rattskraften varken binder EUIPO:s overklagandendmnd eller unionsdomstolen, nér denna provar
lagenligheten av 6verklagandendmndernas beslut och utdvar sin behorighet att @ndra sadana beslut
enligt artikel 65.3 i forordning nr 207/2009. Klagandena har inom ramen fér den andra grunden tillagt
att tribunalen dérigenom asidosatte de allmdnna principerna om rittssékerhet, god forvaltningssed och
skydd for berdttigade forvantningar.

Klagandena har som forsta argument inom ramen for den forsta grunden framfort att tribunalen gjorde
en felaktig och ofullstindig bedomning nér den i punkterna 59 och 63 i den 6verklagade domen angav
att lagenligheten av EUIPO:s oOverklagandendmnders beslut ska bedomas enbart pa grundval av
forordning nr 207/2009, sasom den tolkas av unionsdomstolen. Enligt klagandena har EUIPO
namligen inte rdtt att underlata att iaktta de allménna unionsrittsliga principerna, déribland principen
om réttskraft.

Klagandena har som andra argument inom ramen for den forsta grunden framfort att ett rattsligt
avgorande, sdsom den dom som Tribunal de commerce de Bruxelles (Handelsdomstolen i Bryssel)
meddelade den 28 juni 2012 har réttskraft, vilket gor att den skiljer sig fran ett administrativt beslut
som antas i ett invdndningsforfarande, Endast ett lagakraftvunnet beslut frain EUIPO avseende ett
redan registrerat varumérkes ogiltighet eller upphdvande har rattskraft och binder domstolarna for
EU-varumérken i Europeiska unionen.

Klagandena har som tredje argument inom samma grund framfort att Tribunal de commerce de
Bruxelles (Handelsdomstolen i Bryssel), med tillimpning av férordning nr 207/2009, har meddelat sitt
avgorande inom ramen for det sjalvstindiga system for EU-varumirken som den domstolen omfattas
av. Namnda domstol, som utévade sin funktion i enlighet med artikel 95 i férordning nr 207/2009,
konstaterade att det redan med tillimpning av den férordningen forelag risk for forvixling och skadlig
inverkan pa klagandenas kinda varumirken. Forbudet att anvinda ordkénnetecknet "English pink”
avsag saledes hela unionen och har till syfte att skydda klagandenas rittigheter som foljer av
unionsratten.

Klagandena har gjort gillande att parterna i forfarandet vid Tribunal de commerce de Bruxelles
(Handelsdomstolen i Bryssel) och vid EUIPO ar desamma, de agerar i samma egenskap och grundar
sig pa samma réttigheter med tillimpning av enbart férordning nr 207/2009 med avseende pa samma
omstridda ordkannetecken. Detta innebdr att forevarande situation skiljer sig fran den situation som
gav upphov till domen i malet Emram/harmoniseringsbyran — Guccio Gucci (G) (T-187/10,
EU:T:2011:202),

Klagandena har som fjarde argument inom ramen for den forsta grunden framfort att skil 17 samt
artikel 109.2 och 109.3 i samma forordning bekréftar att den allmidnna principen om réttskraft ska ges
foretrade framfor det sjalvstindiga systemet med EU-varumérkens oberoende.

Klagandena har som femte argument inom ramen for samma grund gjort géllande att avsaknaden av
specialbestaimmelser i forordning nr 207/2009 om att EUIPO i ett invdndningsforfarande dr bundet av
ett avgorande fran en domstol for EU-varumérken inte innebér att det &r motiverat att underlata att
tillampa principen om rattskraft. Tribunalen har saledes fel i sin slutsats i punkterna 60 och 63 i den
overklagade domen.

Klagandena menar att tribunalens beslut att inte dndra det omtvistade beslutet forefaller &nnu mindre
motiverat da det av systematiken, malen och syftet med forordning nr 207/2009 f6ljer att EUIPO inte
ska ifragasdtta lagakraftvunna avgoranden fran domstolar for EU-varumirke, vilket omvént sarskilt
géller avgoranden i mal "mellan samma parter”.

8 ECLIL:EU:C:2016:582
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Klagandena har som sjéitte argument inom ramen for den forsta grunden framfort att det forbud som
Tribunal de commerce de Bruxelles (Handelsdomstolen i Bryssel) beslutade om avser anvéndning av
ordkannetecknet "English pink” i hela unionen. Enligt klagandena gjorde tribunalen sig skyldig till
felaktig réttstillimpning nér den bland annat i punkterna 63 och 65 i den 6verklagade domen fann att
det rittsliga forfarandet om varumairkesintrang endast avsag ett nationellt varumaérke eller endast gillde
ogiltigforklaring av Beneluxmérket ENGLISH PINK och férbud mot att anvénda detta varumarke.

Klagandena har som sjunde argument inom ramen for samma grund anfort att saken i malet om
varumarkesintrang vid Tribunal de commerce de Bruxelles (Handelsdomstolen i Bryssel) och saken i
drendet om varumadrkesintrang i form av ett invidndningsforfarande vid EUIPO ar densamma.
Tribunalens motsatta slutsats i punkterna 65-68 i den 6verklagade domen ér saledes felaktig. Enligt
klagandena gjorde tribunalen séaledes fel ndr den underlit att tillimpa principen om rattskraft, sdsom
den aterspeglas i forordning nr 207/2009 och férordning nr 44/2001.

Vad betriffar grunderna for ndmnda mal respektive drende, som avser den réttsregel som aberopats
som grund for ansokan, anser klagandena att grunderna inte varierar enligt numreringen av de
artiklar eller punkter som gjorts géllande. Det enda som harvidlag ér av betydelse dr den réttsliga
grunden, det vill sidga det tillampliga rattsliga begreppet. I forevarande fall har "risk for forvaxling” och
“intrang i ett EU-varumirke” som é&r kint i den mening som avses i forordning nr 207/2009 gjorts
gillande saval vid Tribunal de commerce de Bruxelles (Handelsdomstolen i Bryssel) som vid EUIPO.
Klagandena menar att det dr fraiga om tva enskilda begrepp som aterfinns i hela forordningen,
oberoende av numreringen av de olika artiklarna i den férordningen.

Vad betraffar saken, som ar foremalet for ansokan, anser klagandena att den inte kan anses vara
begrdnsad till att avse ansokans formella utformning. Ansokan vid EUIPO och ansdkan vid Tribunal
de commerce de Bruxelles (Handelsdomstolen i Bryssel) har enligt klagandena till syfte att det med
tillampning av forordning nr 207/2009 ska faststillas att ordkdannetecknet "English pink” utgdr intrang
i klagandenas ensamritt till deras dldre EU-varumérken. Saken i de bada ansokningarna dr namligen
densamma, det vill sdga att faststilla Carolus C.:s ansvar for asidosédttandet av klagandenas rattigheter.
Den omstandigheten att myndigheterna vidtar olika sanktionsitgidrder med avseende pa samma sak,
namligen dels inférande av forbud mot anvdndning av ordkdnnetecknet “English pink” sasom
Beneluxmarke, dels beslut om avslag pa ansokan om registrering av ordkannetecknet "English pink”
som EU-varumairke, paverkar inte saken i sig.

EUIPO har gjort gillande att 6verklagandet ska ogillas da det inte kan vinna bifall savitt avser den
forsta och den andra grunden.

— Domstolens beddmning

Klagandena har genom den forsta och den andra grunden i huvudsak gjort géllande att den dom som
Tribunal de commerce de Bruxelles (Handelsdomstolen i Bryssel) meddelade den 28 juni 2012 hade
vunnit laga kraft och att EUIPO:s fjarde overklagandenamnd var bunden av den domen vid sin
provning av klagandenas ansdkan om invdndning mot registreringen av ordkdnnetecknet "English
pink” som EU-varumirke.

Domstolen framhaller inledningsvis, i likhet med generaladvokaten i punkt 51 i forslaget till avgorande,
att forevarande mal ror en speciell processuell situation som inte omfattas av nagon av bestimmelserna
i forordning nr 207/2009, namligen samspelet mellan ett intrangsforfarande vid en domstol for
EU-varumirken avseende ett dldre EU-varumirke och ett nationellt varumérke, a ena sidan, och ett
forfarande for invdndning mot registrering vid EUIPO gillande samma EU-varumirke och samma
kdnnetecken som det nationella varumaérket for vilket registrering sokts pa unionsniva, & andra sidan.
Sasom tribunalen har angett i punkt 60 i den 6verklagade domen innehaller forordning nr 207/2009
inte ndgon bestammelse som anger att EUIPO:s enheter skulle vara bundna av ett avgorande fran en
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domstol for EU-varumérken som meddelats med anledning av en talan om varumérkesintrang, inte ens
ndr avgorandet vunnit laga kraft, nir EUIPO utovar sin behorighet vad giller registrering av
EU-varumirken, och bland annat provar invdndningar mot registreringen av ett varumarke.

Visserligen har unionslagstiftaren, sdsom framgar av skidlen 16 och 17 i ndmnda forordning, infort
mekanismer som ska sdkerstdlla att EU-varumirken &tnjuter samma skydd i hela unionen, och
darigenom bekréftat EU-varumairkets enhetliga karaktdr. Sasom tribunalen angav i punkt 58 i den
overklagade domen har lagstiftaren i detta ssmmanhang inréttat domstolarna fér EU-varumérken med
behorighet att utfirda forbud — som giller i hela unionen — mot att fortsdtta med handlingar som
utgor eller riskerar att utgora intrang i ett EU-varumarke.

Déremot foljer det av forordning nr 207/2009, och sérskilt av avdelning IV i densamma om férfarandet
for registrering av ett EU-varumaérke, att EUIPO har exklusiv behorighet vad avser registrering och
invindning mot ndmnda registrering av ett EU-varumarke. Tribunalen gjorde en riktig beddmning nér
den i punkt 63 i den 6verklagade domen angav att EUIPO ar den enda enhet som av unionslagstiftaren
har getts behorighet att prova ansokningar om registrering och, saledes, att bifalla eller avsla en
ansokan om registrering av ett EU-varumirke. Den omstdndigheten att det saknas bestimmelser om
att EUIPO, nér den utévar sin behorighet avseende registrering av ett EU-varumairke eller avseende
invindningar mot en sadan registrering, skulle vara bunden av ett lagakraftvunnet avgorande fran en
domstol for EU-varumairken, ér saledes en foljd av EUIPO:s exklusiva behorighet pa detta omrade.

Domstolen erinrar dessutom om att principen om rattskraft har stor betydelse savil i unionsrétten som
i de nationella rdttsordningarna. For att sdkerstdlla sidvdl en stabil rittsordning och stabila
rattsforhallanden som en god rittskipning, dr det namligen viktigt att domstolsavgéranden som vunnit
laga kraft efter det att tillgangliga rattsmedel har uttomts eller fristerna for dessa har 16pt ut inte langre
kan angripas (dom av den 10 juli 2014, Impresa Pizzarotti, C-213/13, EU:C:2014:2067, punkt 58, och
dom av den 6 oktober 2015, Tarsia, C-69/14, EU:C:2015:662, punkt 28).

Domstolen framhaller hérvidlag att begreppet rattskraft visserligen inte definieras uttryckligen i
forordning nr 207/2009. Det foljer emellertid sérskilt av artikel 56.3 och artikel 100.2 i den
férordningen att det maste vara fraga om parallella férfaranden vid en domstol i en medlemsstat och
vid EUIPO som ror samma parter och samma sak for att lagakraftvunna avgoranden ska ha réttskraft
och ddrmed vara bindande for en saidan domstol eller EUIPO.

Eftersom det ar utrett att forfarandena vid Tribunal de commerce de Bruxelles (Handelsdomstolen i
Bryssel) och vid EUIPO:s fjirde overklagandenamnd avsag samma parter, ska det saledes provas
huruvida forfarandena rér samma sak.

I forevarande fall dr saken, det vill sdga yrkandena, i malet vid Tribunal de commerce de Bruxelles
(Handelsdomstolen i Bryssel) respektive i drendet vid EUIPO inte identisk. Malet om
varumadrkesintrang vid nimnda domstol gillde ogiltigférklaring av Beneluxmiarket ENGLISH PINK
och forbud mot att anvdnda detta kdnnetecken i unionen, medan forfarandet vid EUIPO gillde en
invdndning mot registreringen av EU-varumérket ENGLISH PINK.

Klagandena har hirvidlag gjort géllande att de berdrda forfarandena kan avse samma sak dven om det
ar fraga om ansokningar som formellt skiljer sig at. Ansokan vid EUIPO och ansokan vid Tribunal de
commerce de Bruxelles (Handelsdomstolen i Bryssel) har enligt klagandena till syfte att det med
tillaimpning av forordning nr 207/2009 ska faststillas att Carolus C.:s ordkénnetecken "English pink”
utgor intrang i klagandenas ensamritt till deras dldre EU-varumaérken. Klagandena menar att saken i
de bada ansokningarna dr densamma, det vill sdga att faststdlla Carolus C.:s ansvar med avseende pa
asidosdttandet av klagandenas rittigheter.
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Ett sadant argument kan inte godtas. Vad betriffar registreringen av ett varumérke som EU-varumairke,
har registreringen sdsom foljer av artikel 6 i forordning nr 207/20009 till syfte att ett EU-varumarke ska
forvirvas. Syftet med en invandning mot en sadan registrering ar saledes att hindra den som har ansokt
om registrering fran att forvarva EU-varumairket i fraga. I artikel 42.5 i samma forordning anges att om
provningen av invdndningen visar att varumadrket inte kan registreras for vissa eller samtliga de varor
eller tjanster for vilka ansokan om EU-varumiérke har gjorts, ska ansokan avslds savitt avser dessa
varor eller tjdnster. I annat fall ska invdndningen avslas.

Under dessa omstidndigheter kan klagandena inte med framgang gora gillande att forfarandet for
invindning mot registreringen hade till syfte att faststélla att Carolus C. gjort intrang i klagandenas
ensamritt till deras dldre EU-varumaérken.

Vad vidare betriaffar mélet om varumaérkesintrang vid en nationell domstol i dess egenskap av domstol
for EU-varumirken, har innehavaren av det dldre EU-varumérket vackt talan om varumérkesintrang i
syfte att den berorda domstolen ska forbjuda anvandningen av ett kidnnetecken som innebdr att det
uppstar en risk for forvaxling med det dldre EU-varumirket. Innehavaren av EU-varumairket avser
hdrigenom att ansvaret for den som begar intrang i dess ensamritt ska faststéllas.

Genom den dom som Tribunal de commerce de Bruxelles (Handelsdomstolen i Bryssel) meddelade
den 28 juni 2012 har klagandena lyckats fa till stand att Beneluxmirket ENGLISH PINK
ogiltigforklaras och att anvindningen av det kidnnetecknet i Europeiska unionen forbjuds.

Det ar visserligen riktigt att tribunalen bland annat i punkterna 10 och 65 i den 6verklagade domen
felaktigt beskrev forbudet som ett forbud mot anvdndning av Beneluxmérket ENGLISH PINK i
unionen. Detta felaktiga uttryckssitt innebér emellertid inte att slutsatsen i punkt 54 i forevarande dom
péaverkas, enligt vilken saken i malet vid Tribunal de commerce de Bruxelles (Handelsdomstolen i
Bryssel) respektive i drendet vid EUIPO inte dr identisk. Felet i fraga medfor foljaktligen inte att den
overklagade domen ska upphévas.

Det ska dessutom framhallas att domstolen, dven om det skedde i en annan faktisk kontext, redan har
faststillt vad som ska anses utgora saken i mal om varumadrkesintrang, om ogiltighetsférklaring och om
registrering enligt forordning nr 207/2009. Domstolen har hérvidlag forklarat att mojligheten for
innehavaren av ett dldre EU-varumadrke att vicka talan om varumaérkesintrang mot innehavaren av ett
yngre EU-varumirke inte kan anses innebdra att dndamalet med att ansoka om ogiltighetsforklaring
vid EUIPO eller med mekanismerna for forhandskontroll i forfarandet for registrering av
EU-varumirken forfaller (se, for ett liknande resonemang, dom av den 21 februari 2013, Fédération
Cynologique Internationale, C-561/11, EU:C:2013:91, punkt 48).

Med beaktande av att EUIPO:s enheter har exklusiv behorighet att bifalla eller avsla en ansokan om
registrering av ett EU-varumairke, sdsom det erinrats om i punkt 50 i forevarande dom, skiljer sig
saken i forfarandena vid EUIPO som avser registrering av ett EU-varumaérke eller invindning mot en
sadan registrering med nodvéindighet fran saken i forfarandena vid en nationell domstol, dven nér
sistndmnda domstol utgor en domstol for EU-varumarken.

Domstolen konstaterar darfor att saken i forfarandena vid Tribunal de commerce de Bruxelles
(Handelsdomstolen i Bryssel) och vid EUIPO inte dr densamma och att tribunalen foljaktligen inte
gjorde sig skyldig till felaktig réttstillimpning ndr den faststéllde det. Eftersom de villkor som ska vara
uppfyllda betraffande parterna och saken i mélen dr kumulativa, &r denna slutsats tillracklig for att det
ska kunna konstateras att den dom som Tribunal de commerce de Bruxelles (Handelsdomstolen i
Bryssel) meddelade den 28 juni 2012 inte har rattskraft i forhallande till det omtvistade beslutet.

Tribunalen gjorde sig foljaktligen inte skyldig till nagon felaktig rattstillimpning nédr den fann att

principen om rittskraft inte innebér att EUIPO:s fjarde 6verklagandendmnd var bunden av den dom
som Tribunal de commerce de Bruxelles (Handelsdomstolen i Bryssel) meddelade den 28 juni 2012.
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Overklagandet kan féljaktligen inte bifallas savitt avser den férsta och den andra grunden.

Den tredje grunden

Klagandena har genom den tredje grunden gjort géllande att tribunalen asidosatte artikel 65.3 i
forordning nr 207/2009 nar den beslutade att inte dndra det omtvistade beslutet. Klagandena anser att
savdl EUIPO:s fjarde dverklagandendamnd som tribunalen var skyldiga att f6lja den dom som Tribunal
de commerce de Bruxelles (Handelsdomstolen i Bryssel) meddelade den 28 juni 2012, med beaktande
av den allmidnna principen om rittskraft och de allmédnna principerna om rittssikerhet, god
forvaltningssed och skydd for berattigade forvéintningar.

Sasom tribunalen erinrade om i punkt 56 i den 6verklagade domen innebar tribunalens behorighet att
dandra EUIPO:s overklagandendmnds beslut inte att tribunalen fir ersitta den nimndens bedomning
med sin egen. Inte heller far tribunalen vidta bedomningar i fragor dar 6verklagandendmnden dnnu
inte har uttalat sig (dom av den 5 juli 2011, Edwin/harmoniseringsbyran, C-263/09 P, EU:C:2011:452,
punkt 72).

Fragan om o6verklagandet kan bifallas pa den tredje grunden &r, sasom klagandena har medgett i sitt
overklagande, beroende av om det finns fog for klagandenas synsitt att EUIPO:s fjarde
overklagandendmnd var bunden av den dom som Tribunal de commerce de Bruxelles
(Handelsdomstolen i Bryssel) hade meddelat. Eftersom 6verklagandet inte kan bifallas s vitt avser den
forsta och den andra grunden, star det emellertid klart att s& inte ar fallet.

Overklagandet kan féljaktligen inte vinna bifall savitt avser den tredje grunden.

Av det ovanstaende foljer att overklagandet ska ogillas i sin helhet, eftersom det inte kan vinna bifall
savitt avser nagon av de anférda grunderna.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 184.2 i domstolens rattegangsregler ska domstolen besluta om rattegangskostnaderna nér
overklagandet ogillas. Enligt artikel 138.1 i réttegangsreglerna, som dar tillimplig pd mal om
overklagande enligt artikel 184.1, ska tappande part forpliktas att ersdtta réttegangskostnaderna, om
detta har yrkats.

EUIPO har yrkat att klagandena ska forpliktas att ersdtta rattegdngskostnaderna. Eftersom dessa har
tappat malet ska EUIPO:s yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (fjarde avdelningen) féljande:
1) Overklagandet ogillas.

2) Apple and Pear Australia och Star Fruits Diffusion ska ersitta riattegangskostnaderna.

Underskrifter
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