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W Rattsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen)

den 21 december 2016*

"Begdran om forhandsavgorande — EU-varumérke — Forordning (EG) nr 207/2009 — Artikel 9.1 b —
Artikel 15.1 — Artikel 51.1 a — Omfattningen av innehavarens ensamritt — Femarsperiod som foljer
efter registreringen”

I mal C-654/15,

angdende en begiran om forhandsavgorande enligt artikel 267 FEUF, framstilld av Hogsta domstolen
(Sverige) genom beslut av den 3 december 2015, som inkom till domstolen den 7 december 2015, i
malet

Lansforsakringar AB

mot

Matek A/S,

meddelar

DOMSTOLEN (andra avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden M. Ilesi¢ (referent) samt domarna A. Prechal, A. Rosas,
C. Toader och E. Jarasianas,

generaladvokat: M. Campos Sanchez-Bordona

justitiesekreterare: A. Calot Escobar,

efter det skriftliga forfarandet,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Matek A/S, genom S. Wendén och M. Yngner, advokater,

— Europeiska kommissionen, genom T. Scharf och K. Simonsson, bada i egenskap av ombud,

med hédnsyn till beslutet, efter att ha hort generaladvokaten, att avgora malet utan forslag till
avgorande,

foljande

* * Réttegangssprak: svenska.

SV

ECLILEU:C:2016:998 1
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Dom

Begédran om forhandsavgorande avser tolkningen av artikel 9.1 b i radets férordning (EG) nr 207/2009
av den 26 februari 2009 om [EU-]varumairken (EUT L 78, 2009, s. 1).

Begéran har framstillts i ett mal mellan Lansforsikringar AB och Matek A/S. Malet ror sistndamnda
foretags pastadda intrang i den ensamratt som Lansforsakringar har i sin egenskap av innehavare av ett
EU-varumarke.

Tillampliga bestimmelser
I skél 10 i forordning nr 207/2009 anges foljande:

"Det dr endast berdttigat att skydda [EU-]varumérken och att skydda dldre registrerade varuméarken
mot EU-varumiérken i den utstrickning som dessa varumarken faktiskt anvénds.”

Artikel 9 i samma forordning har rubriken "Réittigheter som &ar knutna till ett [EU-]varumaérke”.
Punkt 1 i den artikeln har foljande lydelse:

"Ett [EU-]varumérke 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-]Jvarumirket om de varor eller tjdnster som
omfattas av varumairket dr identiska med eller av liknande slag som dem som omfattas av
tecknet, och detta kan leda till forvixling hos allménheten, inbegripet risken for association
mellan tecknet och varumaérket,

Artikel 15 i ndmnda forordning har rubriken "Bruk av [EU-]varumérken”. I punkt 1 i den artikeln
anges foljande:

"Om innehavaren av varumirket inte inom fem ar efter registrering har gjort verkligt bruk av
[EU-]varumaérket i [unionen] for de varor eller tjanster for vilka det registrerats, eller om saddant bruk
inte skett inom en period av fem ar i f6ljd, ska [EU-]varumairket bli foremal for de sanktioner som
bestims i denna forordning, under forutsittning att det inte finns skilig grund for att
[EU-]varumairket inte anvénts.

»

Artikel 51 i samma forordning har rubriken "Grunder for upphdvande”. I den artikeln foreskrivs
foljande:

”1. Efter ansokan till [Europeiska unionens immaterialrattsmyndighet (EUIPO)] eller pa grundval av ett
genkdromal i mal om varumirkesintring ska de rittigheter som tillhor en innehavare av ett
[EU-]varumairke forklaras upphévda i foljande fall:

a) Om varumirket under en sammanhéngande femarsperiod inte har varit i verkligt bruk i [unionen]
for de varor eller tjanster for vilka det &ér registrerat och det inte finns skilig grund for att
varumirket inte anvints. Ingen kan dock gora gillande att innehavarens rittigheter till ett
EU-varumirke upphévs, om verklig anvindning av varumérket har paborjats eller aterupptagits
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under tiden fran utgdngen av femarsperioden till tidpunkten for ansokan eller genkdromalet.
Anvandning som péaborjas eller aterupptas inom en period av tre ménader ndrmast fore ansékan
eller genkdromélet och som inleds tidigast vid den sammanhéngande femarsperiodens utgang,
under vilken anvindning inte forekommit, ska dock inte beaktas om forberedelserna for
paborjande eller aterupptagande gors forst efter det att innehavaren blivit medveten om att en
ansOkan eller ett genkdromél kan komma att inges.

2. Om det finns grund for att upphéva réttigheterna endast for en del av de varor eller tjanster for
vilka [EU-]varumirket ar registrerat, ska innehavarens rittigheter forklaras upphdvda endast for
berérda varor eller tjanster.”

Artikel 55.1 i forordning nr 207/2009 har rubriken "Réttsverkningar av upphédvande och ogiltighet”. I
den artikeln anges foljande:

”1. I den utstrickning som innehavarens rattigheter helt eller delvis forklaras upphdvda ska
[EU-]varumérket anses ha forlorat de réttsverkningar som anges i denna forordning fran dagen for
ansokan om upphédvande eller framstillan av genkdromalet. P4 begidran av en av parterna kan det i
beslutet faststillas den tidigare tidpunkt vid vilken grunden fér upphdvande intraffade.”

Artikel 99 i ndmnda foérordning har rubriken ”Giltighetspresumtion — Invdndningar”. I den artikeln
foreskrivs foljande:

”1. Domstolarna for [EU-]varumérken ska anse ett [EU-]varumairke vara giltigt, om inte dess giltighet
bestrids av svaranden genom ett genkdromal om upphédvande eller om ogiltighetsforklaring.

3. I mal som avses i artikel 96 a och c kan en talan om upphdvande eller ogiltighet av ett
[EU-]varumirke som inte utgor ett genkdromal, tas upp i den man svaranden hévdar att réttigheterna
for innehavaren av [EU-]varumirket skulle kunna upphévas pa grund av otillracklig anvandning eller
pd grund av att [EU-]varumirket skulle kunna forklaras ogiltigt pa grund av svarandens é&ldre
rittighet.”

Forordning nr 207/2009 har dndrats genom Europaparlamentets och radets forordning (EU) 2015/2424
av den 16 december 2015 (EUT L 341, 2015, s. 21), som tridde i kraft den 23 mars 2016.

Enligt sistndmnda forordning ersitts artikel 99.3 i férordning nr 207/2009 med féljande:

"En sddan talan som avses i artikel 96 a och ¢, som avser upphdvande av ett EU-varumiérke och som
inte utgor ett genkdromal kan tas upp i den man svaranden hévdar att EU-varumaérket skulle kunna
upphévas pa grund av bristande verkligt bruk vid den tidpunkt nir talan om intrang vécktes.”

Malet vid den nationella domstolen och tolkningsfragorna

Lansforsdkringar driver verksamhet inom bank-, fond- och férsiékringsomradet och innehar
EU-figurmirke nr 005423116. Varumadrket registrerades den 4 januari 2008, bland annat for tjanster i
klasserna 36 och 37 i Nicedverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjénster vid
varumadrkesregistrering av den 15 juni 1957, med é&ndringar och tilligg (nedan kallad
Niceoverenskommelsen). Registreringen avser i klass 36 bland annat fastighetsmakleri, vardering av
fastigheter, uthyrning av ldgenheter och affirslokaler samt fastighetsforvaltning och i klass 37
uppforande och anldggande av byggnationer, reparationer och underhéll samt installationstjénster.
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Mateks huvudsakliga verksamhet bestar i att producera och montera trihus. Matek tog, inom ramen
for denna verksambhet, sitt varumérke i bruk ar 2007, och maérket registrerades ar 2009 for varuklass
19 i Niceoverenskommelsen. Namnda klass omfattar "Konstruktionsmaterial, ej av metall; Styva ror, €j
av metall [konstruktion]; Asfalt, tjara och bitumen; Flyttbara byggnader, ej av metall; Monument, ej av
metall”.

Lansforsakringar anser att Mateks anvindning av det aktuella méarket under aren 2008—2011 utgjorde
intrang i den ensamritt som tillkommer Lansforsakringar genom det EU-varumiérke som det é&r
innehavare av. Lansforsakringar vickte dérfor talan vid Stockholms tingsratt med stod av artikel 9.1 b
i forordning nr 207/2009 och yrkade att Matek vid vite skulle forbjudas att i ndringsverksamhet i
Sverige anvdnda kidnnetecken som liknar det varumairket. Stockholms tingsritt bifoll Lansforsakringars
talan.

Svea hovritt dndrade tingsrdttens dom. Hovrétten ansag visserligen att det marke som Matek anvdnde
liknade det EU-varumirke som Lénsforsakringar latit registrera. Vid en provning av varu- och
tjiansteslagslikheten menade dock hovritten, till skillnad fran Stockholms tingsritt, att det &r den
verksamhet som faktiskt bedrivs av rattighetshavaren, och inte vad som omfattas av registreringen i
formell mening, som ska tillmétas betydelse. Vid en helhetsbedomning fann hovritten saledes att det
inte fanns nagon risk for forvaxling i forevarande fall.

Lansforsakringar overklagade denna dom till den héanskjutande domstolen, Hogsta domstolen. Enligt
overklagandet ska bedomningen av risken for forvixling, i den mening som avses i artikel 9.1 b i
forordning nr 207/2009, under fem ar frdn registreringen av ett EU-varumirke utga fran just
registreringen och inte fran den faktiska anvandningen.

Enligt den hanskjutande domstolen foljer det inte av EU-domstolens praxis vilken betydelse som ett
EU-varumairkes registrering ska ges i forhallande till dess faktiska anvidndning vid tillimpning av
artikel 9.1 b i forordning nr 207/2009, i de fall dér tredje man utan medgivande i naringsverksamhet
anviander ett kdnnetecken som liknar ett sadant varumirke under den femarsperiod som foljer efter
registreringen.

Mot denna bakgrund beslutade Hogsta domstolen att vilandeforklara malet och stélla foljande fragor
till EU-domstolen:

”1) Har det nagon betydelse for innehavarens ensamrétt att han under en tid som ligger inom fem
ar fran registreringen inte har gjort verkligt bruk av [EU-]varumirket i unionen for varor eller
tjidnster som registreringen omfattar?

2) Om svaret pa fraga 1 ér ja, under vilka forutsittningar och pa vilket sétt inverkar forhallandet pa
ensamratten?”

Provning av tolkningsfragorna

Den hénskjutande domstolen har stillt dessa fragor, som ska provas tillsammans, for att fa klarhet i
huruvida artikel 9.1 b i forordning nr 207/2009 ska tolkas pa si sitt att innehavaren av ett
EU-varumairke, under den femarsperiod som foljer efter registreringen av EU-varumadrket, har rétt att
forhindra tredje man att i ndringsverksamhet anvdnda ett tecken som ar identiskt med eller liknar
EU-varumérket med avseende pa samtliga varor och tjanster som é&r identiska med eller av liknande
slag som dem som registreringen av varumirket omfattar, om detta kan leda till forvaxling hos
allménheten, utan att innehavaren behover visa att varumarket varit i verkligt bruk f6r dessa varor eller
tjanster.
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Enligt Matek ska artikel 9.1 b i forordning nr 207/2009 endast tillimpas om EU-varumaérket i fraga &r i
verkligt bruk.

Europeiska kommissionen déremot anser att det foljer av ndmnda bestimmelse, jamford med
artiklarna 15.1 och 51.1 a i forordningen, att den ensamrdtt som tillkommer innehavaren under den
femarsperiod som foljer efter registreringen av varumirket omfattar samtliga varor och tjanster som
registreringen avser, oavsett om varumairket har varit eller inte har varit i verkligt bruk i unionen for
dessa varor eller tjanster. Nar den tidsperioden har 16pt ut ankommer det enligt kommissionen pa
svaranden i ett mal om varumaérkesintrang att med stod av artikel 99.3 i forordningen gora gillande
att rattigheterna for innehavaren av EU-varumirket kan upphévas pa grund av otillriacklig anvindning
av ndmnda varumairke.

Det foljer av de handlingar som ingetts till EU-domstolen att den hédnskjutande domstolen bland annat
har stéllts infor fragan om bedoémningen av varu- och tjansteslagslikheten, och siledes av om det
foreligger risk for forvaxling i den mening som avses i artikel 9.1 b i férordning nr 207/2009, under
den femarsperiod som foljer efter registreringen av ett EU-varumirke ska goras med beaktande av
samtliga varor och tjanster som varumaérket har registrerats for, eller tvirtom uteslutande p& grundval
av de varor och tjanster med avseende pa vilka innehavarens varumaérke redan varit i verkligt bruk.

Enligt artikel 9.1 b i forordning nr 207/2009 far innehavaren av ett EU-varumaérke foérhindra tredje man
som inte har hans medgivande att i ndringsverksamhet anvdnda ett tecken som ar identiskt med eller
liknar EU-varumirket om de varor eller tjanster som omfattas av varumaérket ar identiska med eller av
liknande slag som dem som omfattas av tecknet, och detta kan leda till férvaxling hos allménheten.

Denna bestimmelse innehaller inte nagra preciseringar betriaffande det bruk av EU-varumirket som
kravs fran innehavarens sida for att vederborande ska kunna aberopa den ensamritt som &r knuten till
EU-varumairket. Daremot foreskrivs i artikel 15.1 i forordning nr 207/2009 att om innehavaren av
varumérket inte inom fem ar efter registrering har gjort verkligt bruk av EU-varumérket i unionen for
de varor eller tjanster for vilka det registrerats, eller om sadant bruk inte skett inom en period av fem
ar i foljd, ska EU-varumarket bli foremal for de sanktioner som bestdms i den forordningen, under
forutsattning att det inte finns skalig grund for att EU-varumarket inte anvéants.

I detta avseende foreskrivs i artikel 51.1 a i forordning nr 207/2009 att efter ansokan till EUIPO eller pa
grundval av ett genkdromal i mal om varumérkesintrang ska vid saddana forhallanden de rattigheter
som tillkommer en innehavare av ett EU-varumirke forklaras upphévda, om de forutsiattningar som
anges i den artikeln ar uppfyllda. I artikel 51.2 i den forordningen preciseras att om det finns grund
for att upphéva rattigheterna endast for en del av de varor eller tjanster for vilka EU-varumérket &r
registrerat, ska innehavarens rattigheter forklaras upphavda endast for berorda varor eller tjanster.

Genom att i artiklarna 15.1 och 51.1 a i férordning nr 207/2009 foreskriva att EU-varumarket upphévs
om verkligt bruk inte féorekommit under en femarsperiod, avsag unionslagstiftaren, sasom foljer av
skdl 10 i ndmnda forordning, att som villkor for skyddet av de rittigheter som é&r knutna till
EU-varumirken krdva att dessa varumairken faktiskt anvénds. Skalet till att detta villkor inforts ar att
det inte kan anses vara motiverat att ett varumirke som inte anvdnds utgor ett hinder for
konkurrensen genom att begrédnsa vilka kidnnetecken som kan registreras av andra sdsom varumairken
samt genom att frinta konkurrenterna mojligheten att anvinda ett identiskt eller ett liknande
kannetecken vid saluféringen av varor eller tjanster pa den inre marknaden vilka dr identiska med
eller av liknande slag som dem som skyddas av varumairket i fraga (se, for ett liknande resonemang,
dom av den 19 december 2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, punkt 32, och av den
26 september 2013, Centrotherm Systemtechnik/harmoniseringskontoret och centrotherm Clean
Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, punkt 54).
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Det foljer av ordalydelsen i och syftet med artiklarna 15.1, 51.1 a och 51.2 i férordning nr 207/2009 att
till dess att fristen pa fem ér efter registreringen av EU-varumairket har 16pt ut, sa kan innehavarens
rattigheter inte upphdvas vare sig for en del av de varor eller tjanster for vilka EU-varumairket ar
registrerat eller for samtliga dessa varor eller tjanster. Genom dessa bestimmelser ges innehavaren
saledes mojlighet att under en tidsperiod borja gora verkligt bruk av sitt varumérke — en tidsperiod
under vilken vederbérande kan aberopa ensamritt till varumirket med stod av artikel 9.1 i ndmnda
forordning for samtliga varor och tjanster utan att behdva visa att varumarket varit i verkligt bruk.

[ syfte att, i enlighet med artikel 9.1 b i ndmnda forordning, faststilla om den pastiadda
intrdngsgorarens varor eller tjanster ar identiska med eller av liknande slag som de varor eller tjanster
som omfattas av EU-varumairket, ska det, under den femarsperiod som foljer efter registreringen av
EU-varumarket, saledes goras en bedomning av omfattningen av den ensamritt som foljer enligt den
bestimmelsen med avseende pa de varor och tjanster som registreringen av varumérket omfattar, och
inte i forhallande till innehavarens eventuella anvandning av varumérket under den tidsperioden.

Efter det att fristen pa fem ar efter registreringen av EU-varumaérket har 16pt ut kan omfattningen av
nidmnda ensamrétt visserligen paverkas av den omstindigheten att det pa grundval av ett genkdromal
eller en invandning i sak som framstéllts av tredje man i ett mal om varumairkesintrang konstateras
att innehavaren i det skedet énnu inte borjat gora verkligt bruk av sitt varuméirke for en del av de
varor eller tjanster eller for samtliga varor eller tjdnster som registreringen av varumérket omfattar.
EU-domstolen konstaterar emellertid att det inte foljer av beslutet om hénskjutande att sa skulle vara
fallet i det nationella malet eller att den hanskjutande domstolen har efterfragat ett klargorande i detta
avseende.

Av det anforda foljer att fragorna ska besvaras enligt foljande. Artikel 9.1 b i férordning nr 207/2009,
jamford med artiklarna 15.1 och 51.1 a i samma forordning, ska tolkas pa sa sdtt att under den
femarsperiod som foljer efter registreringen av ett EU-varumairke, har innehavaren av detta varumarke
ratt att forhindra tredje man att i nédringsverksamhet anvéinda ett tecken som ér identiskt med eller
liknar EU-varumérket med avseende pa samtliga varor och tjanster som é&r identiska med eller av
liknande slag som dem som registreringen av varumérket omfattar, om detta kan leda till forvaxling
hos allménheten, utan att denne behdver visa att varumaérket varit i verkligt bruk for dessa varor eller
tjanster.

Rittegangskostnader

Eftersom forfarandet i forhéllande till parterna i det nationella malet utgor ett led i beredningen av
samma mal, ankommer det pa den hénskjutande domstolen att besluta om réttegangskostnaderna. De
kostnader for att avge yttrande till domstolen som andra &n ndmnda parter har haft ar inte
ersdttningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (andra avdelningen) foljande:

Artikel 9.1 b i radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om [EU-]varumirken,
jamford med artiklarna 15.1 och 51.1 a i samma forordning, ska tolkas pa sa sitt att under den
femarsperiod som foljer efter registreringen av ett EU-varumirke, har innehavaren av detta
varumirke ritt att forhindra tredje man att i nidringsverksamhet anvinda ett tecken som ér
identiskt med eller liknar EU-varumirket med avseende pa samtliga varor och tjinster som éar
identiska med eller av liknande slag som dem som registreringen av varumirket omfattar, om
detta kan leda till forvixling hos allméinheten, utan att denne behoéver visa att varumirket varit i
verkligt bruk for dessa varor eller tjanster.

Iesic Prechal Rosas

6 ECLIL:EU:C:2016:998



DOM AV DEN 21.12.2016 — MAL C-654/15
LANSFORSAKRINGAR

Toader Jarasitnas
Avkunnad vid offentligt sammantrdde i Luxemburg den 21 december 2016.

A. Calot Escobar K. Lenaerts
Justitiesekreterare Ordféranden
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