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W Rattsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen)

den 8 juni 2017*

"Begdran om forhandsavgorande — Immaterialrdtt — EU-varumérke — Forordning nr 207/2009 —
Artiklarna 9 och 15 — En sammanslutnings ingivande av en ansdkan om registrering av kdnnetecknet
bomullsblomman — Registrering sasom individuellt varumarke — Beviljande av licenser for
anviandning av detta varumadrke till tillverkare av bomullstextilier som dr medlemmar i ndmnda
sammanslutning — Ansokan om ogiltighetsforklaring eller om upphévande — Begreppet verkligt
bruk — Den grundldggande funktionen att ange ursprunget”

I mal C-689/15,

angdende en begiran om forhandsavgorande enligt artikel 267 FEUF, framstilld av Oberlandesgericht
Diisseldorf (Regionala 6verdomstolen i Diisseldorf, Tyskland) genom beslut av den 15 december 2015,
som inkom till domstolen den 21 december 2015, i malet

W. F. Gozze Frottierweberei GmbH,

Wolfgang Gozze

mot

Verein Bremer Baumwollborse,

meddelar

DOMSTOLEN (andra avdelningen)

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

generaladvokat: M. Wathelet,

justitiesekreterare: handlaggaren X. Lopez Bancalari,

efter det skriftliga forfarandet och férhandlingen den 19 oktober 2016,
med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— W. F. Gozze Frottierweberei GmbH och M. Gozze, genom M. Hermans och 1. Hef3,
Rechtsanwiltinnen,

— Verein Bremer Baumwollborse, genom C. Opatz, Rechtsanwalt,

* Rattegangssprak: tyska.
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— Tysklands regering, genom M. Hellmann, T. Henze och ]. Techert, samtliga i egenskap av ombud,
— Europeiska kommissionen, genom T. Scharf och J. Samnadda, bada i egenskap av ombud,
och efter att den 1 december 2016 ha hort generaladvokatens forslag till avgorande,

foljande

Dom

Begdran om forhandsavgorande avser tolkningen av radets forordning (EG) nr 207/2009 av den
26 februari 2009 om EU-varumirken (EUT L 78, 2009, s. 1).

Begidran har framstillts i ett mal mellan W. F. Gozze Frottierweberei GmbH (nedan kallat Gozze) och
Wolfgang Gozze, a ena sidan, och Verein Bremer Baumwollborse (nedan kallat VBB), & andra sidan,

betriffande dels Gozzes anvindning av ett kinnetecken som liknar ett EU-varumérke som VBB
innehar, dels fragan om det gjorts verkligt bruk av det varumaérket.

Tillampliga bestimmelser

Forordning nr 207/2009 har édndrats genom Europaparlamentets och radets forordning (EU) 2015/2424

av den 16 december 2015 (EUT L 341, 2015, s. 21), som triddde i kraft den 23 mars 2016. Denna

begdran om forhandsavgorande ska emellertid provas mot bakgrund av férordning nr 207/2009 i dess

lydelse fore denna dndring, med hénsyn till tidpunkten for omstdndigheterna i det nationella malet.

I artikel 4 i den forordningen foreskrivs foljande:

"Ett [EU-varumirke] kan utgoras av alla tecken som kan aterges grafiskt, sdrskilt ord, inbegripet

personnamn, figurer, bokstaver, siffror, formen pa en vara eller dess forpackning, forutsatt att tecknet

i fraga kan sarskilja ett foretags varor eller tjanster fran andra foretags.”

I artikel 7.1 i férordningen foreskrivs foljande:

"Foljande far inte registreras:

a) Tecken som inte uppfyller kraven i artikel 4.

b) Varumairken som saknar sarskiljningsformaga.

¢) Varumirken som endast bestir av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller
tjidnsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda anviandning, virde, geografiska ursprung, tiden for deras
framstéllande eller andra egenskaper hos varorna eller tjansterna.

d) Varumirken som bestar av endast tecken eller upplysningar vilka i det dagliga sprakbruket eller

enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning for varan eller
tjiansten.

g) Varumirken som &r dgnade att vilseleda allmédnheten t.ex. med avseende pa varans eller tjanstens
art, kvalitet eller geografiska ursprung.
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I artikel 9.1 i samma forordning foreskrivs foljande:

"Ett [EU-varumaérke] ger innehavaren ensamritt. Innehavaren har ratt att forhindra tredje man som
inte har hans medgivande att i naringsverksamhet anvanda

a) ett tecken som ér identiskt med [EU-varumairket] for varor och tjdnster som ar identiska med dem
for vilka [EU-varumairket] &r registrerat,

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

I artikel 15 i forordning nr 207/2009 anges foljande:

”1. Om innehavaren av [EU-varumirket] inte inom fem ar efter registrering har gjort verkligt bruk av
[EU-varumadrket] 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-varumérket] bli foremal for de sanktioner som
bestims i denna forordning, under forutsittning att det inte finns skilig grund for att
gemenskapsvarumaérket inte anvénts.

2. Bruk av [EU-varumirket] med innehavarens medgivande ska anses utgora bruk av innehavaren.”
I artikel 22.1 i férordningen foreskrivs foljande:

"Ett [EU-varumairke] kan bli foremal for licens for en del av eller alla de varor eller tjanster for vilka det
ar registrerat samt for hela eller viss del av [unionen]. ...”

Artikel 51.1 i samma forordning har foljande lydelse:

"Efter ansokan till [Europeiska unionens immaterialrattsmyndighet (EUIPO)] eller pa grundval av ett
genkdromal i mal om varumirkesintrang ska de rittigheter som tillhor en innehavare av ett
[EU-varumirke] forklaras upphivda 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 dr registrerat och det inte finns skilig grund for att
varumadrket inte anvants. ...

b) Om varumirket till f6ljd av innehavarens atgirder eller passivitet har blivit en allmén beteckning
inom handeln for en produkt eller tjanst for vilken det ar registrerat.

¢) Om varumirket, pd grund av den anviandning som skett av varumairkesinnehavaren eller med

dennes samtycke i fraga om de varor eller tjanster for vilka det &r registrerat, dr dgnat att vilseleda
allménheten, sdrskilt vad avser art, kvalitet eller geografiskt ursprung for dessa varor eller tjanster.”
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I artikel 52.1 i samma forordning foreskrivs foljande:

"Efter ansokan till [EUIPO]eller pa grundval av ett genkdromaél i mal om varumaérkesintrang ska ett
[EU-varumarke] forklaras ogiltigt i foljande fall:

a) Om [EU-varumairket] inte har registrerats i enlighet med bestimmelserna i artikel 7.

”»

Artikel 66 i forordning nr 207/2009 har foljande lydelse:

”1. Med ett [EU-kollektivmarke] avses ett [EU-varumérke] som vid ans6kan om registrering av market
betecknas som sadant och som é&r dgnat att sdrskilja varorna eller tjansterna som hérror fran
medlemmarna i den sammanslutning som innehar mérket fran de varor eller tjanster som hérror fran
andra foretag. ...

2. Som ett undantag frén artikel 7.1 c far tecken eller uppgifter som kan anviandas i naringsverksamhet
for att beteckna geografiskt ursprung for varor eller tjanster utgéra [EU-kollektivmirken] enligt
punkt 1. Ett kollektivmidrke ger inte innehavaren ritt att forbjuda tredje man att anvidnda sadana
tecken eller uppgifter i ndringsverksamhet, forutsatt att de anvédnds i enlighet med god affirssed; i
synnerhet kan ett sidant mirke inte aberopas mot en tredje man som har rétt att anvinda ett
geografiskt namn.

3. Bestdmmelserna i denna forordning ska tillaimpas pa [EU-kollektivmarken], om inte annat foreskrivs
i artiklarna 67-74.”

Artikel 67 i denna forordning har foljande lydelse:

”1. Den som ansoker om ett [EU-kollektivmarke] ska inom viss tid inge bestimmelser for varumarkets
anvidndning.

2. I bestimmelserna for anvindningen ska anges vilka personer som har rétt att anvinda varumarket,
villkoren for medlemskap i sammanslutningen och, i forekommande fall, villkoren for markets
anvidndning, daribland paféljderna. Bestaimmelserna for anvindningen av ett sadant mérke som avses i
artikel 66.2 maste innefatta réitten for en person, vars varor eller tjanster har sitt ursprung i det berérda
geografiska omradet, att bli medlem i den sammanslutning som innehar varumérket.

I artikel 71 i forordningen anges foljande:

”1. Innehavaren av ett [EU-kollektivmirke] ska till [EUIPO] 6verlimna de bestammelser for bruk som
har dndrats.

2. En idndring ska inte inforas i registret om inte de dndrade bestimmelserna for bruk uppfyller
villkoren i artikel 67 eller om den innebédr att en av grunderna for avslag ... ar uppfylld. ...

Artikel 73 i samma forordning har foljande lydelse:
"Forutom de grunder for upphédvande som anges i artikel 51 ska, efter ansokan till [EUIPO] eller pa

grundval av ett genkdromal i mal om varumaérkesintrang, de rattigheter som tillhor en innehavare av
ett [EU-kollektivmairke] forklaras upphdvda om
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a) innehavaren inte vidtar rimliga atgarder for att forhindra att varumarket anvdnds pa sitt som inte
ar forenligt med de villkor for bruk som anges i bestimmelserna for bruk och de éndringar som i
forekommande fall har inforts i registret,

¢) en andring i bestimmelserna for bruk har inforts i registret i strid med artikel 71.2 om inte
innehavaren av mérket genom en ytterligare dndring av bestimmelserna for bruk uppfyller kraven
i dessa bestimmelser.”

Den lydelse av forordning nr 207/2009 som foljer av foérordning nr 2015/2424 innehaller ett nytt
avsnitt med rubriken EU-kontrollmirken, vilket bestér av artikel 74a—k i forordning nr 207/20009.

I artikel 74a anges foljande:

”1. Med ett EU-kontrollmarke avses ett EU-varumérke som vid ansdkan om registrering av mirket
betecknas som sadant och som har formaga att sérskilja varor eller tjdnster som certifierats av
innehavaren av mairket vad giller material, tillverkningssitt for varor eller utférande av tjédnster,
kvalitet, tillforlitlighet eller andra egenskaper, med undantag av geografiskt ursprung, fran varor och
tjidnster som inte &r certifierade pa detta sitt.

2. Alla fysiska eller juridiska personer, inbegripet offentligréttsliga institutioner, myndigheter och
organ, far anséka om EU-kontrollmirken under férutsittning att de inte bedriver affirsverksamhet
som inbegriper tillhandahéllande av varor eller tjanster av den art som certifierade.

»

I enlighet med artikel 4 i férordning nr 2015/2424 kommer de bestimmelser som avses i punkterna 15
och 16 i forevarande dom att i visentliga delar tillimpas fran och med den 1 oktober 2017.

Malet vid den nationella domstolen och tolkningsfragorna

VBB idr en sammanslutning som dr verksam inom bomullssektorn. VBB ar innehavare av foljande
EU-figurmirke (nedan kallat varumérket bomullsblomman) som registrerades den 22 maj 2008 for
varor, bland annat textilier:

Det foljer av de handlingar som inkommit till EU-domstolen och av de férklaringar som lamnats under
férhandlingen vid EU-domstolen att ndmnda figurkdnnetecken (nedan kallat kénnetecknet
bomullsblomman) under flera decennier fore registreringen anvénts av tillverkare av textilier som é&r
gjorda av bomullsfibrer i syfte att garantera varornas sammanséttning och kvalitet.

Efter registreringen har VBB ingatt flera licensavtal om varumérket bomullsblomman med de foretag
som dr medlemmar i sammanslutningen. Dessa foretag forbinder sig att endast anvinda varumairket
for kvalitetsprodukter som dr gjorda av bomullsfibrer av god kvalitet. VBB har ritt att kontrollera att
detta atagande uppfylls.
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Gozze, vars foretagsledare dar Wolfgang Gozze, dr inte medlem i VBB och har inte ingatt nagot
licensavtal med den sammanslutningen. Gozze tillverkar textilier som &r gjorda av bomullsfibrer och
anbringar kdnnetecknet bomullsblomman pa dem sedan flera decennier tillbaka.

Den 11 februari 2014 viackte VBB talan om varumaérkesintrang mot Gozze och Wolfgang Gozze vid
den behoriga domstolen for EU-varumérken, Landgericht Diisseldorf (Regionala domstolen i
Disseldorf, Tyskland), eftersom Go6zze salufor handdukar pa vilka bolaget anbringar héngetiketter, vars

fram- och baksida éaterges nedan:
CONPIDENCE
IN TEXTILES

et Sy e i) i ma
[ S——p———1
B3 S v
T Bowmeida

oice  miee - atoes

wgedén  Lonos

Inom ramen for detta forfarande ingav Gozze, den 14 april 2014, ett genkdromal om
ogiltighetsforklaring av varumirket bomullsblomman frdn och med den 22 maj 2008, alternativt om
upphévande av det varumairket fran och med den 23 maj 2013.

Gozze anser att kdnnetecknet bomullsblomman endast ar beskrivande och saledes inte har nagon
sarskiljningsformaga. Enligt Gozze kan kénnetecknet inte anvdndas som en ursprungsangivelse, har
inte inom den tidsperiod som avses i artikel 15 i forordning nr 207/2009 varit foremal for verkligt
bruk fran VBB:s eller nagon av dess licenstagares sida och borde under alla omstdndigheter inte ha
registrerats som varumaérke.

Landgericht Diisseldorf (Regionala domstolen i Diisseldorf, Tyskland) bifoll VBB:s talan genom
avgorande av den 19 november 2014 och ogillade de yrkanden som Gozze framstillt genom
genkdromal.

Namnda domstol fann att kdnnetecknet i fraga kan anvidndas som ursprungsangivelse. Vidare foreligger
det en risk for forvaxling i den mening som avses i artikel 9.1 b i féorordning nr 207/2009, eftersom
kdnnetecknet bomullsblomman som anvinds p& Gozzes etiketter och VBB:s varumirke
bomullsblomman i hog grad liknar varandra.

Gozze overklagade detta avgorande till Oberlandesgericht Diisseldorf (Regionala overdomstolen i
Disseldorf, Tyskland).

Sistnamnda domstol delar visserligen forstnamnda domstols synsitt att kannetecknet bomullsblomman
som GoOzze anbringat pa sina varor i hog grad liknar VBB:s varuméarke bomullsblomman, eftersom den
enda skillnaden dem emellan bestar i den firg som Gozze vanligtvis anvinder ndr det later trycka
kannetecknet.

Den anser emellertid att Gozzes anvandning av kédnnetecknet bomullsblomman f6r identiska varor inte
med nodvindighet innebdar att VBB:s talan om varumirkesintrang ska anses vara vilgrundad.
Allménheten ser namligen forst och framst det kdnnetecknet som en “kvalitetsmérkning”. Under de
forutsdttningarna formedlar inte anvdndningen av nimnda kénnetecken och ndmnda varumirke nagot
budskap om de avsedda varornas ursprung. Det skulle kunna leda till slutsatsen att VBB:s varumaérke
bomullsblomman ska forklaras upphavt pa grund av att det inte foreligger nagot "verkligt bruk” i den
mening som avses i artikel 15.1 i férordning nr 207/2009 och vidare att Gozze inte gor sig skyldigt till
nagot varumadrkesintrang.
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Oberlandesgericht Diisseldorf (Regionala 6verdomstolen i Diisseldorf) framhaller darutover fragan om
huruvida varumérket, under saidana omstdndigheter som dem som ér i fraga i det nationella malet, ska
anses vara sadant att det dr dgnat att vilseleda allmdnheten i den mening som avses i artikel 7.1 g i
samma forordning. I forevarande fall kontrollerar VBB ndmligen endast undantagsvis kvaliteten hos de
varor som dess licenstagare salufor.

Samma domstol anser slutligen att det i forekommande fall skulle kunna 6vervigas om anvindningen
av ett individuellt EU-varumirke sasom varumirket bomullsblomman ska jamstéillas med
anviandningen av ett EU-kollektivmérke. Om sa ér fallet kan den omstidndigheten att ett sadant
varumérke anbringas pa varor, pa grundval av de principer som ér tillimpliga pa kollektivmérken,
anses utgdra en ursprungsangivelse ndr allmidnheten forknippar ndmnda anbringande med
forvantningar pa en kvalitetskontroll fran varumarkesinnehavarens sida. Om EU-domstolen delar detta
synsitt, skulle darefter artikel 73 a i forordning nr 207/2009 kunna tillimpas analogt. Enligt den
artikeln ska de rattigheter som tillkommer en innehavare av ett saidant varumérke forklaras upphévda
om innehavaren inte vidtar rimliga atgdrder for att férhindra att varumairket anvinds pa sétt som inte
ar forenligt med de villkor for bruk som anges i bestimmelserna for bruk.

Under dessa omstindigheter beslutade Oberlandesgericht Diisseldorf (Regionala 6verdomstolen i
Diisseldorf) att vilandeforklara mélet och stilla foljande tolkningsfragor till EU-domstolen:

”1) Kan anvdndningen av ett individuellt varumérke som kvalitetsmérkning anses utgéra anvandning
sasom varumairke, i den mening som avses i artikel 9.1 och artikel 15.1 i forordning nr 207/20009,
for de varor som kvalitetsmarkningen anvénds for?

2) Om fraga 1 ska besvaras jakande: Ska ett sadant varumairke forklaras ogiltigt, enligt artikel 52.1 a
jamford med artikel 7.1 g i forordning nr 207/2009, eller upphéavt, genom analog tillimpning av
artikel 73 ¢ i samma forordning, om varumirkesinnehavaren inte genom regelbundna
kvalitetskontroller av sina licenstagare sékerstiller att de forvantningar pa kvalitet som
allminheten forknippar med kannetecknet ar uppfyllda?”

Provning av tolkningsfragorna

Den forsta fragan

Den hianskjutande domstolen har stillt den forsta fragan for att fa klarhet i huruvida artikel 15.1 i
férordning nr 207/2009 ska tolkas pa sa sdtt att den omstdndigheten att ett individuellt EU-varumarke
anbringas av innehavaren eller med dennes tillstand pa varor sasom en kvalitetsmérkning innebdr att
det anvinds som varumirke pa ett sitt som utgor “verkligt bruk” i den mening som avses i den
bestammelsen, vilket medfor att innehavaren av det varumairket fortfarande har ritt att, i enlighet med
artikel 9.1 b i samma forordning, forhindra tredje man att anbringa ett liknande kénnetecken for
identiska varor nér det foreligger en sadan risk for forvixling som avses i sistndimnda bestammelse.

Vad betriffar artikel 9.1 b i férordning nr 207/2009 foreskrivs i den bestimmelsen otvetydigt att det i
ett sadant fall som det som dr aktuellt i det nationella malet dér det &r utrett att tredje man, det vill
sdga Gozze, utan varumirkesinnehavarens medgivande i naringsverksamhet anvénder ett kdnnetecken
som liknar varumdrket i fradga for identiska varor, star klart att ndmnda innehavare har rétt att
férhindra den anvdndningen om det finns en risk for att allmdnheten férvixlar dem.

Det foreligger risk for forvixling om det finns risk for att allménheten kan tro att de varor eller tjéanster

som det kdnnetecken som anvidnds av tredje man avser och de varor och tjanster som varumairket
avser, kommer fran samma foretag eller i forekommande fall fran foretag med ekonomiska band (se,
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bland annat, dom av den 6 oktober 2005, Medion, C-120/04, EU:C:2005:594, punkt 26, dom av den
10 april 2008, adidas och adidas Benelux, C-102/07, EU:C:2008:217, punkt 28, och dom av den
25 mars 2010, BergSpechte, C-278/08, EU:C:2010:163, punkt 38).

Med beaktande av att kidnnetecknet bomullsblomman som anbringats pa de bomullstextilier som
Gozze salufor och varumirket bomullsblomman som anbringats pa de textilier som VBB:s licenstagare
saluféor i hog grad liknar varandra, har den hiénskjutande domstolen i sin begdran om
forhandsavgorande redan konstaterat att det foreligger risk for forvixling av det kidnnetecknet och det
varumirket. Den hédnskjutande domstolen anser emellertid att det ar oklart huruvida VBB, pa den
grunden att det inte foreligger “verkligt bruk” i den mening som avses i artikel 15.1 i forordning
nr 207/2009, inte lingre med framgang kan gora géllande ensamritt till ndimnda varumarke. Om det
forhaller sig pa det sdttet menar den hénskjutande domstolen att de yrkanden om upphivande av
varumérket bomullsblomman som Gozze framstillt genom genkidromal ska bifallas.

Vad betréffar artikel 15.1 i ndmnda forordning foljer det av fast réttspraxis att kravet pa verkligt bruk
enligt den bestimmelsen &dr uppfyllt nér ett varumirke anviands i enlighet med dess grundldggande
funktion, som dr att garantera ursprungsidentiteten hos de varor och tjanster for vilka det har
registrerats i syfte att skapa eller bibehélla avsiattningsmojligheter for dessa varor och tjénster. Detta
krav dr inte uppfyllt ndr varumérket anvinds pa ett fiktivt sitt som enbart har till syfte att bibehalla
ratten till varumarket (se, bland annat, dom av den 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145,
punkt 43, dom av den 13 september 2007, Il Ponte Finanziaria/harmoniseringskontoret, C-234/06 P,
EU:C:2007:514, punkt 72, och dom av den 19 december 2012, Leno Merken, C-149/11,
EU:C:2012:816, punkt 29).

[ forevarande fall star det klart att VBB:s licenstagare anbringar varumérket bomullsblomman pa sina
varor i syfte att skapa eller bibehélla avsattningsmojligheter f6r de varorna.

Den omstdndigheten att ett varumédrke anvénds i syfte att skapa eller bibehalla avsattningsmojligheter
for de varor och tjanster for vilka det har registrerats och inte endast i syfte att de rattigheter som
varumarket ger ska bestd, racker emellertid inte for att det ska kunna konstateras att det foreligger
"verkligt bruk” i den mening som avses i artikel 15.1 i férordning nr 207/2009.

Sasom EU-domstolen har slagit fast i den réttspraxis som det erinrats om i punkt 37 i forevarande
dom, dr det nodvéandigt att varumérket anvinds i enlighet med dess grundldggande funktion.

Vad betriffar individuella varumérken ar varumaérkets grundlaggande funktion att, i fraiga om en vara
eller tjanst som kdnnetecknas av varumaérket, garantera konsumenten eller slutanviandaren varans eller
tjidnstens ursprung, sa att det ar mojligt att utan risk for forvaxling sarskilja denna vara eller tjanst fran
andra med ett annat ursprung. For att varumaérket ska kunna fylla sin funktion och vara ett visentligt
inslag i det system med sund konkurrens som fordraget syftar till att inféra och uppritthalla maste
det ndmligen utgora en garanti for att alla produkter eller tjanster som bér det har framstillts eller
tillhandahallits under kontroll av ett enda foretag som ansvarar for deras kvalitet (se, bland annat,
dom av den 29 september 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, punkt 28 dom av den
12 november 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, punkt 48, och dom av den
6 mars 2014, Backaldrin Osterreich The Kornspitz Company, C-409/12, EU:C:2014:130, punkt 20).

Kravet, som foljer av tillimpningen av artikel 15.1 i férordning nr 207/2009, pa att anvindningen ska
vara forenlig med varumaérkets grundlidggande funktion att ange ursprunget innebér att dven om ett
varumirke darutover har andra funktioner, sdsom att garantera varornas eller tjansternas kvalitet eller
kommunikations-, investerings- och reklamfunktioner (se, bland annat, i detta hianseende, dom av den
18 juni 2009, L'Oréal m.fl., C-487/07, EU:C:2009:378, punkt 58, och dom av den 22 september 2011,
Interflora och Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, punkt 38), ska varumdrket emellertid
bli foremal for de sanktioner som bestdms i den forordningen om varumérket inte inom en period av
fem ar i foljd har anvénts pa ett sitt som dr forenligt med dess grundlidggande funktion. I ett sadant
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fall ska de rattigheter som tillkommer varumirkesinnehavaren, i enlighet med artikel 51.1 a i
forordning nr 207/2009, forklaras upphdvda om det inte finns skilig grund for att varumadrket inte
anvénts pa ett satt som dr forenligt med dess grundlaggande funktion.

Mot bakgrund av ovanndmnda principer ska det prévas huruvida anvdndningen av ett sadant
individuellt varumirke som det som é&r i fraga i det nationella malet sasom kvalitetsmérkning kan
anses vara forenlig med varumaérkets grundlédggande funktion.

Harvidlag ska varumaérkets grundlaggande funktion inte ssmmanblandas med de 6vriga funktioner som
det erinrats om i punkt 42 i forevarande dom och som varumaérket i forekommande fall kan fylla,
sasom funktionen att garantera varornas eller tjansternas kvalitet.

Nar anviandningen av ett varumidrke inte — &ven om det anger varornas eller tjansternas
sammansittning eller kvalitet — garanterar konsumenten att varorna eller tjdnsterna harror fran ett
visst foretag som utovar kontroll over tillverkningen eller tillhandahéallandet av desamma och som
foljaktligen kan anses ansvara for varornas eller tjansternas kvalitet, &r anvdndningen inte forenlig med
varumirkets grundldggande funktion att ange varornas eller tjansternas ursprung.

Hérav foljer, saisom generaladvokaten angav i punkterna 47 och 56 i sitt forslag till avgorande, att ett
individuellt varumidrke inte kan anses anvdndas pa ett sitt som dr forenligt med dess grundlidggande
funktion nér anbringandet av varumairket pa varor endast utgoér en kvalitetsmérkning av varorna och
inte har till syfte att dessutom garantera att varorna hérror fran ett visst foretag som utévar kontroll
over varornas tillverkning och som kan anses ansvara for deras kvalitet.

I forevarande mal har VBB under forhandlingen vid domstolen angett att den &r en statligt
auktoriserad sammanslutning ("kraft staatlicher Verleihung”), att den anvéinder de finansiella medel
som erhalls genom licensiering av varumirket for att marknadsféora bomull, att den ger ut
undervisningsmaterial avseende bomull och anordnar seminarier i det &mnet, att den dven agerar i
egenskap av skiljedomstol och darutover bedriver offentlig verksamhet genom att den faststiller
“cif-priset for Bremen”, vilket uttrycker ett referensviarde for bomull pa marknaden.

Sammanslutningens féoremal tyder pa, vilket VBB angett vid EU-domstolen, att sammanslutningen inte
ar delaktig i tillverkningen av dess licenstagares varor och inte heller ar ansvarig for de varorna.

Det ankommer emellertid pd den hénskjutande domstolen att, med beaktande av samtliga uppgifter
som parterna i det nationella malet inkommit med, prova om det foreligger relevanta och
samstdimmiga omstidndigheter som gor det mojligt att sla fast att anbringandet av VBB:s varumirke
bomullsblomman frdn licenstagarnas sida pa deras varor garanterar konsumenten att de varorna
hérror fran ett visst foretag, det vill siga VBB som dr sammansatt av sina medlemmar, att det
foretaget utovar kontroll 6ver de varornas tillverkning och att det kan anses vara ansvarigt for varornas
kvalitet.

Det star emellertid klart att det forhallandet att licensavtalen ger VBB ritt att kontrollera att
licenstagarna uteslutande anvdnder bomullsfibrer av god kvalitet inte kan anses utgora en sadan
omsténdighet. Den omstdndigheten innebdr pa sin hojd att VBB garanterar kvaliteten pa den ravara
som anvands. Sasom foljer av artikel 66 i forordning nr 207/2009 och artikel 74a som lagts till i den
forordningen genom férordning nr 2015/2424, kan en sadan certifiering i forekommande fall vara
tillrdcklig for att det ska vara mojligt att sla fast att ett varumairke, som inte utgor ett individuellt
varumadrke, fyller sin funktion att ange ursprunget. I nimnda artikel 66 preciseras namligen att ett
kollektivmarke fyller sin funktion att ange ursprunget om det dr dgnat att sérskilja "varorna eller
tjiansterna som hérror frain medlemmarna i den sammanslutning som innehar mairket fran de varor
eller tjanster som hérror fran andra foretag”. I ndimnda artikel 74a anges vidare att ett kontrollmérke
fyller en sadan funktion om det har formaga att sdrskilja "varor eller tjanster som certifierats av
innehavaren av mairket vad géller material, tillverkningssatt for varor eller utférande av tjanster,
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kvalitet, tillforlitlighet eller andra egenskaper ... fran varor och tjdnster som inte &r certifierade pa detta
satt”. Det nationella malet avser emellertid ett individuellt varumérke som registrerats for varor. Det
har i punkt 41 i forevarande dom angetts att ett sddant varumairke fyller sin funktion att ange
ursprunget ndr anvidndningen varumirket garanterar konsumenten att varorna som det avser harror
fran ett visst foretag som utovar kontroll 6ver tillverkningen av desamma och som kan anses ansvara
for kvaliteten hos varorna efter det att tillverkningsprocessen avslutats.

Av det anforda foljer att den forsta fragan ska besvaras enligt foljande. Artikel 15.1 i férordning
nr 207/2009 ska tolkas pa sa sitt att den omstiandigheten att ett individuellt EU-varumaérke anbringas
av innehavaren eller med dennes tillstand p& varor sasom en kvalitetsmirkning inte innebér att det
anvinds som varumirke pa ett sdtt som utgor “verkligt bruk” i den mening som avses i den
bestaimmelsen. Anbringandet av varumairket utgor emellertid sadant verkligt bruk om det, &ven och
samtidigt, garanterar konsumenterna att varorna harror fran ett visst foretag som utévar kontroll 6ver
tillverkningen av varorna och som kan anses ansvara for deras kvalitet. Om det forhaller sig pa
sistndimnda sédtt har innehavaren av varumairket rdtt att, i enlighet med artikel 9.1 b i samma
forordning, forhindra tredje man att anbringa ett liknande kdnnetecken for identiska varor om
anbringandet medfor att det foreligger en risk for att allménheten forvaxlar varumérket och
kannetecknet.

Den andra fragan

Den hinskjutande domstolen har stéllt den andra fragan for att fa klarhet i huruvida artikel 52.1 a och
artikel 7.1 g i férordning nr 207/2009 ska tolkas pa sa sitt att ett individuellt varumarke kan forklaras
ogiltigt om varumadrkesinnehavaren inte genom regelbundna kvalitetskontroller av sina licenstagare
sakerstéller att de forvdntningar pa kvalitet som allmidnheten forknippar med kdnnetecknet &r

uppfyllda.

Det ska inledningsvis framhallas att det av artikel 52.1 a i forordning nr 207/2009 foljer att ett
varumirke inte endast ska forklaras ogiltigt om det dr dgnat att vilseleda allménheten i den mening
som avses i artikel 7.1 g i samma forordning utan dven generellt sett ndr varumdirket inte har
registrerats i enlighet med bestdmmelserna i artikel 7 i samma férordning. Om det inte féreligger
nagon risk for att allménheten vilseleds i den mening som avses i ndmnda artikel 7.1 g, ska
varumirket foljaktligen i princip @nda forklaras ogiltigt om det visar sig att registreringen av
varumirket skett i strid med nagon av Ovriga registreringshinder som anges i artikel 7 i den
forordningen.

Vad betriffar risken for att allménheten vilseleds, ska det erinras om att det harvidlag forutsétts att det
kan konstateras foreligga ett faktiskt vilseledande eller en tillrackligt allvarlig risk for att konsumenter
ska vilseledas (dom av den 4 mars 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C-87/97,
EU:C:1999:115, punkt 41, och dom av den 30 mars 2006, Emanuel, C-259/04, EU:C:2006:215,
punkt 47).

For att det ska kunna konstateras att ett varumérke har registrerats i strid med det registreringshinder
som avser risken for vilseledande, ska det visas att det kdnnetecken som &r féremal f6r en ansdkan om
registrering som varumarke i sig skulle medfora en sédan risk (se, for ett liknande resonemang, dom av
den 4 mars 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C-87/97, EU:C:1999:115,
punkterna 42 och 43).

For att i forevarande fall sla fast om varumarket bomullsblomman den 22 maj 2008 registrerades i strid
med det registreringshinder som anges i artikel 7.1 g i forordning nr 207/2009, ankommer det pa den
hianskjutande domstolen att prova om kénnetecknet bomullsblomman, for vilket VBB ansokt om
registrering, i sig var sadant att det kunde vilseleda konsumenten. Hur VBB dérefter har forvaltat sitt
varumirke och anvéndarlicenserna betriffande detsamma saknar i detta avseende betydelse.
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Den andra fragans forsta del ska foljaktligen besvaras enligt foljande. Artikel 52.1 a och artikel 7.1 g i
forordning nr 207/2009 ska tolkas pa sa sitt att ett individuellt varumérke inte kan forklaras ogiltigt
med stod av en tillimpning av dessa bestammelser tillsammans, pa den grunden att
varumairkesinnehavaren inte genom regelbundna kvalitetskontroller av sina licenstagare sakerstiller att
de forvantningar pa kvalitet som allménheten forknippar med kénnetecknet ér uppfyllda.

Den hiénskjutande domstolen har genom den andra fragan for det andra sokt klarhet i huruvida
forordning nr 207/2009 ska tolkas pa sa sdtt att bestimmelserna om EU-kollektivmirken i den
forordningen i tillampliga delar kan tillimpas pa individuella EU-varumaérken.

Det ska harvidlag framhéllas att tillimpningsomradet for artiklarna 66-74 i férordning nr 207/2009 om
EU-kollektivmérken uttryckligen, i artikel 66.1 i den forordningen, har begréinsats till att avse
varumérken som vid ansokan om registrering betecknas som sadana.

Denna avgransning av tillimpningsomradet for namnda artiklar maste iakttas. Detta giller i synnerhet
som de bestimmelser som inrdttats genom de artiklarna, sisom bestimmelserna i artikel 67 i samma
forordning om anvéndning av varumadrket, fran och med ansokan om registrering som kollektivmarke
tillampas i forhallande till det sitt pa vilket det sokta varumirket uttryckligen betecknats. Det é&r
darfor inte mojligt att tilliampa dessa bestimmelser analogt pa individuella EU-varumarken.

Den andra fragans andra del ska saledes besvaras enligt foljande. Foérordning nr 207/2009 ska tolkas pa
sa satt att bestimmelserna om EU-kollektivmiarken i den forordningen inte kan tillimpas i tillimpliga
delar pé individuella EU-varumairken.

Rittegangskostnader

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

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (andra avdelningen) foljande:

1) Artikel 15.1 i radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om
EU-varumirkenska tolkas pa sa sidtt att den omstindigheten att ett individuellt
EU-varumirke anbringas av innehavaren eller med dennes tillstaind pa varor siasom en
kvalitetsmirkning inte innebdr att det anvinds som varumirke pa ett sidtt som utgor
”verkligt bruk” i den mening som avses i den bestimmelsen. Anbringandet av varumairket
utgor emellertid sadant verkligt bruk om det, dven och samtidigt, garanterar konsumenterna
att varorna hirror fran ett visst foretag som utévar kontroll over tillverkningen av varorna
och som kan anses ansvara for deras kvalitet. Om det forhaller sig pa sistnimnda sitt har
innehavaren av varumairket ritt att, i enlighet med artikel 9.1 b i samma foérordning,
forhindra tredje man att anbringa ett liknande kédnnetecken for identiska varor om
anbringandet medfor att det foreligger en risk for att allménheten forvixlar varumirket och
kidnnetecknet.

2) Artikel 52.1 a och artikel 7.1 g i forordning nr 207/2009 ska tolkas pa sa sitt att ett
individuellt varumirke inte kan forklaras ogiltigt med stéd av en tillimpning av dessa
bestimmelser tillsammans, pa den grunden att varumirkesinnehavaren inte genom
regelbundna kvalitetskontroller av sina licenstagare sikerstiller att de forvintningar pa
kvalitet som allmédnheten forknippar med kidnnetecknet dr uppfyllda.
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3) Forordning nr 207/2009 ska tolkas pa sa sitt att bestimmelserna om EU-kollektivmirken i
den forordningen inte kan tillimpas i tillimpliga delar pa individuella EU-varumairken.

Underskrifter
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