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FORSLAG TILL AVGORANDJE AV GENERALADVOKAT
MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA
foredraget den 20 juni 2017'

Mal C-425/16

Hansruedi Raimund
mot
Michaela Aigner

(begiran om férhandsavgérande fran Oberster Gerichtshof (Hogsta domstolen) (Osterrike))

"Begdran om forhandsavgorande — Immateriell och industriell 4ganderitt — EU-varumérke —
Forhallande mellan en talan om intrdng och ett genkdaromal om ogiltigforklaring”

1. Parterna i den tvist som foranlett forevarande mal om foérhandsavgorande salufor produkter
(kryddblandningar som ska tillsdttas starka alkoholdrycker) som liknar varandra men inte &r identiska
och som bada kallas "Baucherlwérmer”. En av produkterna skyddas dessutom av ett EU-varumairke,
som har registrerats vid Europeiska unionens immaterialrattsmyndighet (EUIPO).?

2. Innehavaren av det kédnnetecknet (Hansruedi Raimund) védckte talan om intrang i hans varumérke
och gjorde gillande att Michaela Aigner, som sélde sina produkter under samma beteckning, gjorde
intrang i de réttigheter som foljer av registerskyddet.

3. Michaela Aigner avgav svaromdl och framstillde en invindning® om ogiltighet med avseende pa
varumirket och tvd ar senare* vickte hon ett genkdromal. I bida fallen gjorde hon gillande att
Hansruedi Raimund var i ond tro da han ansokte om registrering av kdnnetecknet "Baucherlwiarmer”,
eftersom hon anvént det redan innan han forvirvade den industriella dganderétten.

4. Tvisten har gett upphov till tva forfaranden som i forsta instans provas av den Osterrikiska
domstolen fér EU-varumirken (Handelsgericht Wien, Handelsdomstolen i Wien, Osterrike) och i
andra instans av Oberlandesgericht Wien (Regionala éverdomstolen i Wien, Osterrike). Genkiromalet
har dnnu inte avgjorts i forsta instans, men i mélet om varumaérkesintrang har domar meddelats i
forsta och andra instans. Den sistnamnda domen har overklagats till Oberster Gerichtshof (Hogsta
domstolen, Osterrike).

1 Originalsprék: spanska.
2 Nedan dven kallad "myndigheten”.

3 Jag kommer att anvdnda mig av ordet invindning i dess processrittsliga betydelse. Ordet har sitt ursprung i den romerska réttens exceptio, som
innebar att svaranden invinde mot kirandens actio.

4 Enligt vad Hansruedi Raimund har uppgett.

SV
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5. Oberster Gerichtshof ska ndrmare bestdmt prova huruvida domen i mélet om varumairkesintrang
fick meddelas innan genkéromaélet hade avgjorts. Oberster Gerichtshof har for att skingra sina tvivel
rorande detta stéllt tva tolkningsfragor till EU-domstolen, som ska uttala sig om réackvidden av
forordning (EG) nr 207/2009° mot bakgrund av tva relevanta faktorer: a) giltighetspresumtionen for
EU-varumirken och b) sambandet mellan en talan om intrang i ett EU-varumairke och ett genkaromal
om ogiltigférklaring av varumérket som en svarande kan vécka.

I. Tillimpliga bestimmelser: Forordning nr 207/2009
6. Skil 16 har foljande lydelse:

"Det &r absolut nodvéindigt att de beslut som avser giltighet av och intrang i gemenskapsvarumérken
far rattsverkan i och omfattar hela gemenskapen eftersom det dr det enda sittet att forhindra
motstridiga beslut fran domstolarna och byrdn och for att sdkerstéilla den enhetliga karaktiren hos
[union]svarumairkena. ...”

7. I skél 15 anges foljande:

"I mal mellan samma parter avseende samma sak rorande ett [union]svarumirke och parallella
nationella varumarken boér motstridiga avgéranden undvikas. ...”

8. Bland de allmédnna bestimmelserna i avdelning I foreskrivs foljande i artikel 1.2:

72. Ett [union]svarumérke ska ha en enhetlig karaktir. Det ska ha samma réttsverkan i hela
gemenskapen: det far inte registreras, Overlatas eller avstas ifran eller bli foremal for beslut om
upphdvande av innehavarens réttigheter eller forklaras ogiltigt, inte heller far dess anvéndning
forbjudas om det inte giller for hela gemenskapen. Denna princip ska gilla om inte annat
foreskrivs i denna férordning.”

9. I avdelning VI, som handlar om avstdende, upphdvande och ogiltighet, regleras ogiltighetsgrunder
for EU-varumirken i avsnitt 3 och i artikel 52 behandlas absoluta ogiltighetsgrunder pa féljande vis,
vad betriffar de aspekter som é&r av intresse i forevarande fall:

”1. Efter ansokan till byran eller pa grundval av ett genkdromaél i mal om varumérkesintrang ska ett
[union]svarumarke forklaras ogiltigt i foljande fall:

a) Om [union]svarumadrket inte har registrerats i enlighet med bestimmelserna i artikel 7.

b) Om sokanden var i ond tro ndr ansokan om varumarkesregistrering gavs in.

»

5 Radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumérken (EUT L 78, 2009, s. 1). Den har dndrats genom
Europaparlamentets och radets férordning (EU) nr 2015/2424 av den 16 december 2015 om dndring av radets férordning (EG) nr 207/2009 om
gemenskapsvarumérken och av kommissionens forordning (EG) nr 2868/95 om genomforande av radets forordning (EG) nr 40/94 om
gemenskapsvarumirke samt om upphévande av kommissionens forordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byran for
harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och modeller) (EUT L 341, 2015, s. 21) (nedan kallad férordning 2015/2424).
Forordning 2015/2424 dr av tidsmassiga skl inte tillimplig pa denna tvist, men den kan vara till hjalp for tolkningen.
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I artikel 53 behandlas relativa ogiltighetsgrunder pa foljande vis, med avseende pa de aspekter som

ar relevanta i forevarande fall:

”1. Efter ansokan till byran eller pa grundval av ett genkdromadl i mal om varumérkesintring ska ett

11.

[union]svarumérke forklaras ogiltigt i foljande fall:

c¢) Om det finns en saddan dldre rittighet som avses i artikel 8.4 och kraven i artikel 8.4 &ar

uppfyllda.

»

I avdelning X ("Behorighet och forfarande i mal om EU-varumirken”) finns i avsnitt 2, som

handlar om tvister om intrdng i och giltighet av EU-varumarken, artikel 95.1 som har f6ljande lydelse:

”1. Medlemsstaterna ska inom sina territorier utse sa fa nationella domstolar i forsta och andra instans

12.

som mojligt, nedan kallade domstolar for EU-varumérken, vilka ska utova de funktioner som
tilldelats dem enligt denna férordning.”

Artikel 96 ("Behorighet i fraga om intrang och giltighet”) har foljande lydelse:

"Domstolarna for [union]svarumaérken ska ha exklusiv behorighet i fraga om

a)

14.

talan om intrdng och — om sadan talan é&r tillaiten enligt nationell lag — talan om forsok eller
forberedelse till intrang i rdtten till EU-varumaérken,

genkdromal om upphévande eller ogiltighetsforklaring av ett EU-varumaérke enligt artikel 100.”

. T artikel 99 ("Giltighetspresumtion — Invéndningar) foreskrivs foljande:

. Domstolarna for [union]svarumérken ska anse ett gemenskapsvarumérke vara giltigt, om inte dess

giltighet bestrids av svaranden genom ett genkdromal om upphévande eller om
ogiltighetsforklaring.

Ett [union]svarumarkes giltighet far inte bestridas i en faststdllelsetalan om att det inte foreligger
nagot intrang.

[ mal som avses i artikel 96 a och c[°] kan en talan om upphivande eller ogiltighet av ett
[union]svarumirke som inte utgor ett genkdromal, tas upp i den mén svaranden hdvdar att
rittigheterna for innehavaren av [union]svarumirket skulle kunna upphévas pad grund av
otillracklig anvéndning eller pa grund av att [union]svarumaérket skulle kunna forklaras ogiltigt pa
grund av svarandens dldre rattighet.”

I artikel 100 foreskrivs foljande:

. Ett genkdromal om upphévande eller ogiltighetsforklaring far endast grunda sig pa de grunder for

upphédvande eller ogiltighet som anges i denna férordning.

6 Artikel 96 c avser talan om ersittning enligt artikel 9.3 i férordning nr 207/2009, vilken saknar intresse i forevarande mal.
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2. En domstol for [union]svarumérken ska avvisa ett genkdromal om upphdvande eller
ogiltighetsforklaring, om ett beslut av byran i ett mal om samma sak mellan samma parter redan
har vunnit laga kraft.

”

15. For de fall dar det finns konnexa mal eller drenden mellan domstolar eller mellan en domstol for
EU-varumirken och EUIPO, foreskrivs foljande i artikel 104:

”1. En domstol for [union]svarumérken, som ska avgora ett sadant mal som avses i artikel 96, bortsett
fran faststillelsetalan om att det inte foreligger nagot intrang, ska om det inte finns sérskilda
skal att fortsatta forfarandet, antingen pa eget initiativ efter att ha hort parterna, eller pa begéran
av nagon part efter att ha hort ovriga parter, forklara maélet vilande, om [union]svarumaérkets
giltighet ar foremal for provning pa grund av genkdromal vid en annan domstol for
[union]svarumarken, eller om en ansdkan om upphdvande eller ogiltighetsforklaring redan gjorts
hos byran.

2. Byran ska forklara en ansokan om upphévande eller ogiltighetsfoérklaring vilande, om det inte finns
sarskilda skal att fortsétta forfarandet, antingen pa eget initiativ efter att ha hort parterna, eller pa
begédran av nagon part efter att ha hort ovriga parter, om [union]svarumarkets giltighet dr foremal
for provning pa grund av genkdaromal vid en domstol f6r [union]svarumairken. ...”

II. Faktiska omstindigheter och tolkningsfragor

A. Faktiska omstdndigheter’

16. Pa 1980- och 1990-talen bedrev Michaela Aigners far handel med bland annat orter och krydd-
och orttillsatser, som han silde i sin butik och, ambulerande, pa maissor och marknader och i
gatustand.

17. Ar 2000 tog Michaela Aigner o6ver faderns rorelse under firmanamnet “Kriuter Paul”
("Halsokosthandlare Paul”) och hon siljer bland annat en kryddblandning som &r avsedd att tillséttas

alkohol med hog alkoholhalt och som hon kallar "Baucherlwiarmer”.®

18. Hansruedi Raimund arbetade hos Michaela Aigners far fram till 1998, da han i stillet borjade
konkurrera med honom. Under firmanamnet "Bergmeister” sdljer Hansruedi Raimund en kryddtillsats
som han ocksd, sedan omkring ar 2000, kallar "Baucherlwirmer”, med samma anvdndningsomrade,
egenskaper och effekter som konkurrentens produkt.

19. For att forsakra sig om ensamratt till tecknet lyckades Hansruedi Raimund den 28 april 2006 fa
ordmérket “Baucherlwidrmer” registrerat som EU-varumirke for klasserna 5, 29, 30 och 33 i
Nicedverenskommelsen’ med prioritet fréan den 17 maj 2005, d& ansékan gjordes.

20. Enligt Hansruedi Raimund upptickte han i samband med en missa i Waldviertel
(Niederosterreich) och andra marknader i forbundslandet Oberosterreich och i Salzburg, i juli 2006, att
Michaela Aigner erbjod och sélde sin produkt under namnet "Baucherlwarmer”.

7 Redogorelsen for de faktiska omstandigheterna bygger pa beslutet att begdra forhandsavgérande och pa handlingarna i malet. Det ankommer
logiskt sett pa den nationella domstolen att réttskraftigt sla fast vilka omstandigheter som den anser styrkta.

8 Blandningen tillsitts siddana alkoholhaltiga drycker, vilket ger en varm kinsla i magen. Det édr ddrifran namnet dr himtat, eftersom tecknets
ordagranna oversittning dr “magvarmare”.

9 Nicedverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjanster vid registrering av varumérken av den 15 juni 1957, med &ndringar
och tillagg.

4 ECLILEU:C:2017:479



FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT CAMPOS SANCHEZ-BORDONA — MAL C-425/16
RAIMUND

21. Eftersom Hansruedi Raimund ansadg att Michaela Aigner gjorde intrdng i hans
EU-varumirkesrittigheter, vickte han talan om varumirkesintrdng vid Handelsgericht Wien, som i
Osterrike fungerar som domstol for EU-varumaérken i forsta instans.

B. Tvistens processuella bakgrund

22. I malet om varumirkesintrang yrkade Hansruedi Raimund att Michaela Aigner skulle forpliktas att:
i) upphora med att anvinda kdnnetecknet "Baucherlwdrmer” for varor och tjénster i de angivna
klasserna  (forbudsforeldggande), 1ii) avldgsna alla varor eller handlingar genom vilka
varumirkesintridnget har skett frin marknaden (talan om avligsnande)'® och iii) offentliggéra domen
(talan om spridning).

23. Michaela Aigner har bland annat gjort géllande att Hansruedi Raimund forvarvade EU-varumairket
pa ett otillborligt sdtt och i ond tro. Samma argument kom senare att ligga till grund for ett
genkdromal som hon vickte om ogiltigférklaring av det varumérke som Hansruedi Raimund hade
registrerat.

24. 1 forsta instans vilandeforklarade Handelsgericht Wien forfarandet rérande genkdromalet, fram till
dess att det forelag en lagakraftvunnen dom i malet om varumaérkesintrang.

25. Oberlandesgericht Wien  (Regionala  6verdomstolen i Wien) upphivde emellertid
vilandeforklaringen efter det att beslutet overklagats, vilket innebér att genkdromalet pa nytt ar
anhingigt i forsta instans.” Nagon dom har &nnu inte meddelats i det malet. Talan om
varumadrkesintrang ogillades daremot av domstolen i forsta instans i dom av den 17 maj 2015.
Domstolen fann det styrkt att Hansruedi Raimund var i ond tro ndr han ansokte om
varumairkesregistreringen, vilket var vad Michaela Aigner hade gjort géllande.

26. Appellationsdomstolen  faststillde den 5 oktober 2015 domen i fOrsta instans.
Appellationsdomstolen fann att enligt artikel 99 i férordning nr 207/2009 far svaranden i ett mal om
varumérkesintrang invinda att varumirkesinnehavaren (tidigare sdkanden) var i ond tro, om samma
svarande bestrider giltigheten av det registrerade varumarket pa grundval av ett genkdromal, &ven om
det inte har avgjorts &n. Det innebér siledes att kravet i artikel 99.1 i forordning nr 207/2009 é&r

uppfyllt.

27. Nar Hansruedi Raimund ansokte om registrering av varumirket visste han enligt
appellationsdomstolen sedan lang tid tillbaka att Michaela Aigner, och dessforinnan hennes far,
anvinde kidnnetecknet ”"Baucherlwiarmer” for en produkt som var mycket lik hans egen. Med sin
ansOkan ville Hansruedi Raimund forhindra att Michaela Aigner fortsatte att anvdnda kédnnetecknet.

28. Oberlandesgericht Wien faststillde saledes att det varumirke som Hansruedi Raimund hade
registrerat var ogiltigt, i enlighet med artikel 52.1 b i forordning nr 207/2009, pa grund av att han var
i ond tro ndr ansokan gjordes. Hansruedi Raimund kunde saledes inte &beropa det varumirket
gentemot Michaela Aigner.

10 Aven om talan om avligsnande ("Beseitigung”) nimns i beslutet att begira férhandsavgérande, framgar det av de handlingar i malet som
Oberster Gerichtshof har 6versdnt, bland annat av den dom som 6verklagats till den domstolen, att Hansruedi Raimund dven vickte talan om
forstorande ("Vernichtung”).

11 Att doma av de handlingar som den hénskjutande domstolen har Oversint prévas bade talan om varumérkesintrang och genkdromalet av
Handelsgericht Wien, men i olika sammanséttning. Det beror sannolikt pa att det gick tva ar mellan vickandet av talan om varumérkesintrang
och genkiromalet, enligt vad Hansruedi Raimund har uppgett i sin inlaga. Under alla forhallanden finns det ingen uppgift om att malen skulle
ha férenats.
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29. Oberster Gerichtshof (Hogsta domstolen) ska prova overklagandet av appellationsdomstolens dom,
det vill siga den dom som meddelats i mélet om varumirkesintrdng. Varumirkets innehavare
Hansruedi Raimund har vid Oberster Gerichtshof gjort gillande att domstolarna i ldgre instans inte
fick prova invindningen om ond tro i malet om varumaérkesintrang om inte de bada malen (talan om
varumdrkesintrang och genkdromalet om ogiltighet) forst hade forenats eller det forelag en
lagakraftvunnen dom i férfarandet rorande genkdromalet.

30. Den hinskjutande domstolen har forklarat att enligt artikel 99.1 i forordning nr 207/2009 kan en
invindning om ogiltighet endast vinna framgang om svaranden i malet om varumaérkesintrang har
"bestritt giltigheten” av varumaérket pa grundval av ett genkdromal. Om en bokstavstolkning gors av
den bestimmelsen, ricker det enligt den hénskjutande domstolen att ett genkdromal har véckts for att
kravet i den ska vara uppfyllt. Om bestimmelsens syfte i stille beaktas, kan det konstateras att det
handlar om att undvika motstridighet mellan réttsldget mellan parterna (inter partes), som har sin
grund i forfarandet om varumairkesintrang, och det rittslige som har sin grund i den allmingiltiga
verkan (erga omnes) av den dom i vilken varumérket forklaras ogiltigt efter det att genkdromal véckts.

31. Den hinskjutande domstolen menar att d&ven om unionslagstiftaren har foreskrivit att en talan om
varumadrkesintrang i princip bara far ogillas om det styrkts att det enligt den nationella lagstiftningen
finns en grund for att med allméngiltig verkan (erga ommnes) forklara varumarket ogiltigt, sa ar det inte
riktigt fallet hdr. I bestimmelserna om forfaranden om intrang i nationella varumérken, & ena sidan,
foreskrivs inte nagon ogiltigforklaring med allméngiltig verkan (erga ommnes) pa grundval av ett
genkdromdl.” Vid en talan om intrdng i ett sddant nationellt varumirke &r & andra sidan en
ogiltigforklaring bara méjlig som en ”prejudicialfraga” som enbart har verkan mellan parterna (inter
partes).

32. Vad betriffar EU-varumirken anser den héanskjutande domstolen att for att en invindning om
ogiltighet i ett mal om varumaérkesintrang ska kunna vinna framgang, maste varumarket samtidigt ha
ogiltigforklarats i ett forfarande.

33. Oberster Gerichtshof har sammanfattat de tre alternativen — och de ddrmed foérknippade fragorna
— pé foljande vis:

— ”Huruvida det é&r tillrackligt att vacka ett genkdromal, varvid talan om intrdng kan ogillas fore
avgorandet av genkdromalet avseende forvirv av varumirke i ond tro, eller

— huruvida intrangstalan kan ogillas pa den grunden endast om varumaérket, atminstone pa samma
gang ogiltigforklaras pa grund av genkdromalet, eller

— huruvida invdndningen i intrdngsférfarandet om ond tro vid foérvéarvet av varumérket kan vinna
framgéng forst d& varumirket genom genkidromélet rittskraftigt forklaras vara ogiltigt. **

34. Mot bakgrund av detta beslutade Oberster Gerichtshof att vilandeférklara malet och att stilla
foljande tolkningsfragor till domstolen:

”1) Far en talan om intrang i ett unionsvarumérke (artikel 96 a i forordning (EG) nr 207/2009 ... pa
grundval av en invindning om att en ansokan om varumaérkesregistrering gjorts i ond tro
(artikel 52.1 b i forordning (EG) nr 207/2009 ... ogillas ndr motparten visserligen har vackt darpa
grundade genkdromal om ogiltigforklaring av unionsvarumarket (artikel 99.1 i forordning (EG)
nr 207/2009 ... men dessa genkdromal dnnu inte har avgjorts?

12 Av beslutet att begira forhandsavgorande framgar att enligt den Osterrikiska varumarkeslagstiftningen ar det bara Patentamt (patent-
och varumirkesmyndigheten) som far ogiltigforklara nationella varumérken med allméngiltig verkan (erga omnes).

13 Understrykningar i originalet.
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2) Om den fragan besvaras nekande, far en domstol ogilla en talan om intrang i ett EU-varumérke pa
grundval av en invindning om att en ansokan om varumadrkesregistrering gjorts i ond tro, nir
genkdromalet atminstone bifalls samtidigt, eller méste den invinta att avgorandet av genkdromalet
vinner laga kraft innan talan i intrangsmalet avgors?”

II1. Forfarandet vid domstolen och parternas argument

A. Forfarandet
35. Begiran om forhandsavgorande inkom till domstolens kansli den 1 augusti 2016.
36. Bada parterna i det nationella malet har inkommit med skriftliga yttranden.

37. Det har i enlighet med artikel 76.2 i domstolens rittegangsregler inte ansetts nodvandigt att halla
nagon muntlig forhandling.

B. Sammanfattning av de yttranden som getts in

38. Av den hénskjutande domstolens tre alternativ har Hansruedi Raimund foresprakat det sista, det
vill sdga att det krdvs att det finns en rattskraftig ogiltigforklaring, pa grundval av ett genkdromal (eller
eventuellt ett myndighetsbeslut), for att en talan om varumaérkesintrang ska kunna ogillas.

39. Hansruedi Raimund har motiverat sitt forkastande av det forsta alternativet (att det &r tillrackligt
att vicka ett genkdromal for att iaktta artikel 99.1 i férordning nr 207/2009) med att det dr oforenligt
med bestimmelsens syfte. Han anser saledes liksom den hénskjutande domstolen att systemet i
forordning nr 207/2009, dven mot bakgrund av artikel 104 i samma forordning, ger foretrdade at
genkdromal framfor invdndningar i samband med mal om varumirkesintrang, ndr det roér sig om
ogiltigforklaring av ett varumirke. Detta beror pa att en dom som meddelas i ett forfarande om
genkdromal har allméngiltig verkan (erga ommnes) medan en dom som meddelas i ett mil om
varumérkesintrang bara har verkan mellan parterna (inter partes).

40. Hansruedi Raimund menar vidare att det &r otdnkbart att unionslagstiftaren skulle anse att det ar
tillrackligt att ett genkdromal viacks. Om det skulle vara tillrickligt for att uppfylla villkoren i
artikel 99.1 i férordning nr 207/2009, skulle artikel 100.7 bli helt innehallslos.

41. Vad betraffar det andra alternativet (att det kriavs samtidiga domar i mélet om varumarkesintrang
och i forfarandet om genkdromalet) har Hansruedi Raimund forkastat det pa grund av att det inte
forhindrar att motstridiga beslut meddelas, vilket dven Oberster Gerichtshof medgav i beslutet att
begira forhandsavgérande. **

42. Hansruedi Raimund har saledes foresprakat det tredje alternativet (att talan om intrang inte kan
avgoras forran det finns en lagakraftvunnen dom i forfarandet rorande genkdromalet om ogiltighet),
eftersom det skulle innebéra att den allméingiltiga verkan (erga ommnes) av domar om ogiltigforklaring
av ett varumadrke efter genkdromal pa sa sdtt respekteras. Han anser att processekonomiska skal talar
for denna tolkning.

14 Den hianskjutande domstolen har pekat pa ett antal situationer dédr varumirket har forklarats ogiltigt pa grundval av ett genkdromal och talan
om intrang har ogillats, och dér de efterféljande Gverklagandena (kdrandens enbart av domen i vilken genkdromalet bif6lls eller svarandens
enbart av nagon av de tva domarna) kan leda till oférenliga domstolsavgéranden om de bifalls.
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43. Michaela Aigner har a sin sida foresprakat den hénskjutande domstolens forsta alternativ. Hon
grundar sin standpunkt pa ordalydelsen av artikel 99.1 i forordning nr 207/2009. Hon anser att den
bestimmelsen endast kréver att genkdromalet har vickts (det racker att varumairkets giltighet har
"bestridits”), men inte att malet ska ha avgjorts genom en dom och dn mindre att domen ska ha
vunnit laga kraft.

44. Dessutom ar det enligt artikel 99.3 i férordning nr 207/2009 mdgjligt att framstdlla invindning om
att varumarket dar ogiltigt pa grund av att innehavaren var i ond tro, da talan om intrang bestrids,
eftersom varumirket “skulle kunna forklaras ogiltigt” pa grund av svarandens aldre réttighet, utan att
det foreskrivs att det kravs en lagakraftvunnen dom om ogiltighet.

45. Michaela Aigner har betonat att varken ordalydelsen av eller syftet med artikel 99.1 i forordning
nr 207/2009 ger stod for intresset att undvika motstridiga avgéranden i mal om intrang (med verkan
mellan parterna (inter partes) och om ogiltigforklaring (med allméangiltig verkan (erga ommnes) av
varumairket. Det problemet far l6sas pa grundval av nationell rdtt. Enligt Michaela Aigner kdnde
unionslagstiftaren redan till problemet och hade godtagit det och denne har inte heller dndrat de
relevanta bestimmelserna i den senare forordningen nr 2015/2024.

46. Avslutningsvis har Michaela Aigner, i andra hand, for det fall att domstolen inte skulle dela hennes
standpunkt, foreslagit att den andra tolkningsfragan ska besvaras sa att ett ogillande av talan om
varumérkesintrang forutsétter att varumarket, &tminstone samtidigt, har forklarats ogiltigt pa grundval
av genkdromal, vilket kriver att mélen forenas. I annat fall skulle risken fér motstridiga avgéranden i
sak inte undanrgjas.

IV. Bedomning

A. Inledande anmérkningar

47. Omstindigheterna i forevarande maél kan verka forvirrande for den som é&r van vid ett
civilprocessrittsligt system ddr genkdromal (inte bara rérande varumaérkesritt) kan vickas i samma
mal och vid samma domstol som prévar huvudkiromélet och som avgor béda i en och samma dom. "

48. Att doma av beslutet att begéira forhandsavgorande tillimpas inte nodvandigtvis den modellen i
den osterrikiska civilprocessratten och jag anser darfor att det &r nddvindigt att gora vissa
papekanden som underlittar forstaelsen av tvistefragorna.

49. For det forsta har Oberster Gerichsthof angett att enligt den osterrikiska civilprocesslagen “ska en
domstol ... i ett intrangsforfarande prova en invindning om ogiltigforklaring av ett nationellt
varumirke dven ndr motparten inte har ldmnat in en motsvarande ansdkan till patentmyndigheten om
att varumirket ska upphivas (genkiromal ér inte mojligt i friga om nationella varuméarken)”.'® Den har
emellertid medgett att s inte ar fallet ndr det géiller EU-varumarken.

15 Ett genkdromal dr en sjélvstindig talan som svaranden vicker mot kidranden i samma mal, ndr det finns ett visst samband mellan genkdromalet
och huvudkiromélet och domstolen dr behorig att avgora bada i en och samma dom. I ett tvistemél kan svaranden antingen forsvara sig (det
vill sdga invinda mot kdrandens talan) eller gad till motattack (det vill séga framstilla egna yrkanden gentemot kidranden) genom ett genkaromal.
Aven om vissa rittsordningar godtar "genkdromalsinvindningar” eller underforstidda genkiromal (exempelvis rérande kvittning av fordringar
eller ogiltigforklaring av vissa réttshandlingar) behéver det inte behandlas i férevarande mal om forhandsavgorande.

16 Punkt 3.2 i beslutet att begira forhandsavgérande. Jag vet inte om den omsténdigheten kan ha nagot samband med att det dréjde en tid innan
Michaela Aigner vackte genkdromalet och att hon &beropade ond tro som invdndning i sak i sitt svaromél pa Hansruedi Raimunds talan.
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50. Aven om ett genkdromadl i allmidnhet dr en talan som svaranden i sin tur vicker i ett férfarande
som kiranden har inlett mot honom vid samma domstol,"” gjorde Michaela Aigner for det andra inte
sig skyldig till nagot formellt fel da hon vickte genkdromal i tvisten, eftersom hon gjorde det vid den
behoriga domstolen féor EU-varumirken i Osterrike. '®

51. For det tredje maste det, ur en annan synvinkel, beaktas att den hénskjutande domstolen da den
har stdllt sina fragor har forutsatt att talan om varumaérkesintrang i forevarande fall inte fick ogillas pa
andra grunder &n att den som ansokte om registrering var i ond tro (exempelvis att det inte forelag
nagon risk for forvixling av parternas produkter). Den hénskjutande domstolen har forutsatt att om
det skulle foreligga sidana andra omsténdigheter, skulle det inte vara nodvéindigt att forst avgora
genkdromalet.

B. Den forsta tolkningsfragan

52. Far enligt artikel 99.1 i forordning nr 207/2009 en talan om intrang i ett EU-varumaérke ogillas pa
grundval av en invindning om att den som ansokte om registrering av varumarket var i ond tro, nir
svaranden i sin tur har vickt genkdromal (och aberopat samma onda tro) om ogiltigforklaring av
varumirket och detta genkdromal &nnu inte har avgjorts? Sa lyder i korthet den hénskjutande
domstolens forsta fraga.

53. Jag anser att det skulle vara alltfor forenklat att besvara fragan enbart mot bakgrund av
ordalydelsen av artikel 99.1 i forordning nr 207/2009. I avsaknad av annan rattspraxis (mig veterligen
har domstolen inte tolkat denna bestimmelse tidigare), bor svaret bygga pa tva faktorer som ligger till
grund for den artikel som ska tolkas och andra faktorer i samma normativa sammanhang.

54. Den forsta faktorn dr EU-varumaérkets enhetliga karaktdir vars betydelse det inte gér att bortse fran.
Enligt skél 3 i forordning nr 207/2009 ar syftet med forordningen att skapa en unionsordning for
varumirken som atnjuter samma skydd och far réttsverkan i hela unionen.

55. Detta syfte kommer till uttryck i artikel 1.2 i forordning nr 207/2009, dér det foreskrivs att ett
EU-varumairke ska ha en enhetlig karaktéir. Det ska ha samma rittsverkan i hela unionen: det far inte
registreras, Overlatas eller avstas fran eller bli foremal for beslut om upphdvande av innehavarens
rattigheter eller forklaras ogiltigt, inte heller far dess anvandning forbjudas, om det inte géller for hela
unionen. "

56. Enligt skilen 16 och 17 i samma forordning ska EU-varumarken ha en enhetlig karaktédr. Déar anges
att det dr nodvéndigt att de beslut som avser giltighet av och intrdng i EU-varumérken far rattsverkan i
och omfattar hela unionen, for att forhindra motstridiga beslut fran domstolarna och byrdn och for att
sikerstdlla den enhetliga karaktiren hos dessa varumirken. Vidare betonas det att motstridiga
avgoranden bor undvikas i mdl mellan samma parter och avseende samma sak rorande ett
EU-varumirke och parallella nationella varumirken. >

17 Genkdromél brukar motiveras med processekonomiska skél och av att man vill undvika risken for motstridiga domar. Se Okorniska, A., Die
Widerklage im Zivilprozessrecht der Europdischen Union und ihrer Mitgliedstaaten, Mohr Siebeck, Tubingen, 2015, sidorna 269 och 270.

18 Det ar oklart varfor den sistndimnda domstolen inte forenade de tvd malen for att avgora dem samtidigt. Det tycks i sjdlva verket inte vara
allmin praxis att lata en annan domstol eller en annan sammansittning av samma domstol préva genkdromalet. I den tvist som gav upphov till
dom av den 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Spriingli (C-529/07, EU:C:2009:361), punkterna 3 och 4, prévade samma sammanséttning
av Handelsgericht Wien, i egenskap av domstol i forsta instans for EU-varumérken, savil talan om intrang i EU-varumarket som genkdromalet.

19 Dom av den 12 april 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238), punkterna 40 och 41.

20 Ibidem, punkt 42.
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57. Den andra viktiga faktorn dr EU-varumérkenas giltighetspresumtion, efter det att EUIPO har gjort
en kontroll i samband med provningen av ansokan om registrering. Skyldigheten att iaktta
legalitetsprincipen innebdr att ett EU-varumairkes fulla verkan ska erkdnnas (eftersom registeringen av
det &r ett beslut som harror fran ett av Europeiska unionens organ) sa linge varumairket inte har
ogiltigforklarats genom ett annat beslut med motsatt innehall, fattat av ett behorigt organ, som vunnit
laga kraft.”

58. Denna presumtion regleras éven i artikel 99.1 i forordning nr 207/2009, i vilken alla berérda parter,
daribland de nationella domstolarna, uppmanas att i princip anse ett EU-varumaérke vara giltigt.

59. Forfarandena for att bestrida denna giltighet regleras i artikel 52.1 i samma forordning och de
inskrinker sig till tva: a) ett administrativt férvarande vid EUIPO, pd ansdkan av part,” och b) ett
genkdromal i mal om varumirkesintrang, det vill siga vid de nationella domstolarna for
EU-varumérken.

60. Av dessa bestammelser, jamforda med varandra, framgar att domstolarna for EU-varumérken inte
pa eget initiativ far préva om ett varumadrke ar ogiltigt, och att det i tvister som anhéngiggors vid dem
ankommer pé svaranden att p grundval av ett genkdaromal yrka® att det varumirke i vilket intrang har
gjorts gillande i huvudforfarandet ska ogiltigférklaras.*

61. Enligt artikel 99.3 i forordning nr 207/2009 fir en svarande i ett mél om varumirkesintrang®
emellertid framstilla invindning om ogiltighet utan att behdva viacka genkdromal, men bara om han
&beropar en dldre rittighet till varumarket i fréga.* Sa dr inte fallet i forevarande mal.

62. Lydelsen av artiklarna 52.1 och 53.1, jamforda med artikel 99.1 och 99.3 samt med artikel 100.1 i
forordning nr 207/2009, talar for att en talan om ogiltighet av ett EU-varumairke i domstol endast kan
vidckas genom ett genkdromal. Talan maste bygga pa nagon av de grunder som anges i de ovanndmnda
artiklarna 52 (absoluta ogiltighetsgrunder) och 53 (relativa ogiltighetsgrunder) i den forordningen. Det
enda undantaget fran denna regel, vilket foreskrivs i den tidigare ndamnda artikel 99.3, ér inte tillampligt
i forevarande mal.

63. Detta val fran unionslagstiftarens sida ar forenligt med EU-varumarkets enhetliga karaktar och med
syftet att undvika motstridiga avgoranden roérande ett och samma kidnnetecken som har registrerats av
EUIPO.

21 Se, for ett liknande resonemang, dom av den 13 februari 1979, Granaria (101/78, EU:C:1979:38), punkt 5, och dom av den 28 januari 2016,
Editions Odile Jacob/kommissionen (C-514/14 P, EU:C:2016:55), punkt 40.

22 EUIPO:s beslut att bifalla eller avsla ansokan om ogiltigforklaring far 6verklagas till myndighetens 6verklagandendmnder. Deras beslut far i sin
tur Overklagas till tribunalen, vars domar far Gverklagas till domstolen. I egentlig mening sker emellertid ogiltigforklaringen genom ett
forvaltningsbeslut, eftersom den efterfoljande domstolsprévningen (i unionens domstolar) endast avser ogiltigforklaringens laglighet. Ett
varumirke far bara forklaras ogiltigt i domstol om ett beslut att avsla en ansokan om ogiltigforklaring overklagas och en av unionens
domstolsinstanser bifaller detta Gverklagande.

23 Svaranden far dven yrka att varumdrket ska upphdvas, som en mojlig grund for genkdromalet. Jag kommer inte att behandla det sistndmnda
alternativet, eftersom det faller utanfoér ramen for forevarande tvist.

24 1 det administrativa forfarandet saknar EUIPO ocksd befogenheter att pa eget initiativ préva ogiltigheten. Enligt artikel 56.1 i forordning
nr 207/2009 &r det upp till de ekonomiska aktorer som konkurrerar med varumérkesinnehavarna att forsoka halla rent i registren, som en av
mina foregéngare uttryckte det, medan EUIPO ska forhalla sig fullstandigt neutral. Se betrdffande detta generaladvokaten Ruiz Jarabo Colomers
forslag till avgorande i malet Silberquelle (C-495/07, EU:C:2008:633), punkt 46. Aven om det malet gillde upphivande, kan hans synpunkter
aven tillimpas nér det giller ogiltighet.

25 Genom direkt hénvisning till artikel 96 a i samma férordning.

26 I och med de éndringar som inférdes genom férordning nr 2015/2424 f6ll denna mojlighet bort. Det radde tvivel om huruvida den var forenlig
med prioritetsprincipen, eftersom den krévde att innehavararen av en aldre rattighet skulle kunna fa till stand en ogiltigforklaring av det yngre
varumairket for att med framgéng kunna invinda mot detta. Den nya lydelsen av artikel 9 i férordning nr 207/2009 borde skingra dessa tvivel.
Se Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System,
Miinchen, 2011, s. 108.
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64. En dom som meddelas i ett mal om intrang i EU-varumirken har verkan mellan parterna (inter
partes), vilket innebér att den endast ar bindande for parterna i malet nar den har vunnit laga kraft.
En dom i vilken varumirket forklaras ogiltigt, genom att genkdromalet bifalls, har daremot
allméngiltig verkan (erga ommes). Det ar déarfér som det i artikel 100.6 i forordning nr 207/2009
foreskrivs att EUIPO ska "infora uppgifterna i beslutet” (om ogiltigforklaring) i registret, vilket far
retroaktiv verkan, det vill siga verkan ex tunc.”

65. Om en svarande i ett mal om varumaérkesintrang utan vidare skulle fa invinda mot detta genom att
aberopa (absoluta eller relativa) ogiltighetsgrunder, skulle det finnas risk for att likartade mal dér
rattighetshavaren har vickt talan i vissa fall skulle kunna leda till en ogiltigférklaring och i andra fall
inte. Det bor erinras om att enligt artikel 97.5 i forordning nr 207/2009 far en réttighetshavare vicka
talan om intrang i den medlemsstat dar intrdnget har skett (forum delicti commissi) som alternativ till
den plats dér svaranden har hemvist.*

66. Unionslagstiftaren har saledes velat att giltigheten av den hdr typen av varumérken endast ska
kunna angripas genom genkdromal vid nationell domstol. Samtidigt har unionslagstiftaren infért en
siakerhetsmekanism for att hantera flera samtidiga forfaranden, rérande intrdng och genkédromal,
namligen att vilandeforklara malet, pa de villkor som anges i artikel 104.1 i férordning nr 207/2009.

67. Mot bakgrund av detta kan jag inte instimma med den tolkning av artikel 99.1 i foérordning
nr 207/2009 som Michaela Aigner har foresprakat. Enligt henne kan en invindning om ogiltighet av
varumadrket vinna bifall, inom ramen for ett mal om intrang, under forutsittning att ett genkdromal
har vickts (men det behover inte ha avgjorts).

68. Som den hinskjutande domstolen med rdtta har péapekat, dr denna tolkning oférenlig med
bestaimmelsens syfte. Det dr svart att forsta varfor unionslagstiftaren skulle foreskriva att malet ska
vilandeforklaras nidr det finns en litispendenssituation som innefattar tva olika domstolar for
varumirken, som ett sitt att undvika motstridiga domar rorande samma sak, och inte foreskriva
denna skyldighet ndr en talan om intrang och ett genkédromal provas av en och samma domstol for
EU-varumirken (dven om den har olika sammanséttning).

69. Visserligen ankommer det pa varje medlemsstats interna rattsordning att, i enlighet med dess
processuella autonomi® ange hur dess domstolar for EU-varumirken ska organiseras, samt faststilla
deras rittegangsregler, under forutsittning att de regler som finns i forordning nr 207/2009 inte
asidositts. Systemet for fordelning av behorighet (och pa motsvarande sitt fordelningen av mal inom
en och samma domstol i olika sammansittning) for de nationella domstolarna fér EU-varumirken far
emellertid inte strida mot syftet att forhindra motstridiga avgoranden rorande ett och samma
varumaérke.

27 Enligt artikel 55.2 i samma forordning. Den retroaktiva verkan ska emellertid inte paverka de redan uppkomna réttsliga situationer som namns i
artikel 55.3.

28 I sadana fall &r en domstol fér EU-varumérken enligt artikel 98.2 endast behorig i fraga om handlingar som har begétts inom den medlemsstats
territorium i vilken denna domstol #r beligen. Aven om denna bestimmelse inte 4r helt i 6verensstimmelse med principen om
EU-varumairkens enhetlighet, ar syftet med den att forhindra sa kallad forum shopping som aldrig dr onskvért. Se Sosnitza, O., "Der Grundsatz
der Einheitlichkeit im Verletzungsverfahren der Gemeinschaftsmarke — Zugleich Besprechung von EuGH, Urt. v. 12.4.2011 - C-235/09 —
DHL/Chronopost”, GRUR, 2011, s. 468.

29 Se bland annat dom av den 11 september 2003, Safalero (C-13/01, EU:C:2003:447), punkt 49, dom av den 2 oktober 2003, Weber’s Wine World
m.fl. (C-147/01, EU:C:2003:533), punkt 103, dom av den 7 januari 2004, Wells (C-201/02, EU:C:2004:12), punkt 67; och dom av den
13 mars 2007, Unibet (C-432/05, EU:C:2007:163), punkt 43.
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70. Inom systemet for att bestrida EU-varumérken i domstol gors skillnad mellan invindningar och
genkdromal. Svaranden kan endast framstilla invindning om ogiltighet i ett mal om intrang om
denne har en dldre rattighet med avseende pa det varumérket (artikel 99.3 i forordning
nr 207/2009). %

71. I alla andra fall maste en svarande i ett mal om intrang i ett EU-mirke som gor géllande att det ar
ogiltigt vacka genkdromal. Ett yrkande om ogiltigforklaring som framstélls pa det séttet har prejudiciell
verkan i forhallande till talan om intrang, eftersom presumtionen om varumarkets giltighet ifragasitts.
Fore provningen av huruvida det har skett ett intrdng i varumérkesrattigheterna, maste det prévas om
varumarket fortfarande &r giltigt, vilket ar just vad svaranden har ifragasatt genom sitt genkédromal.

72. Det dr ur ett processrittsligt perspektiv ologiskt att ogilla en talan om intrang (utom i det fall som
den hédnskjutande domstolen har ndmnt) utan att forst ha provat fragan om varumairkets ogiltighet som
har aktualiserats genom genkdromalet. Denna bristande logik giller saval om tvisterna provas av olika
domstolar for EU-varumirken som om de provas var och en for sig av en och samma domstol (i
forevarande fall Handelsgericht Wien) i olika sammansattning.

73. Den forsta tolkningsfragan bor saledes besvaras sd att artikel 99.1 i férordning nr 207/2009 ska
tolkas pa sa sitt att ndr ett genkdromal har vickts om ogiltigforklaring av EU-varumaérket pa grundval
av att innehavaren var i ond tro da han ansokte om registrering, far den domstol som ar behorig att
prova huvudtalan om intrang i varumérket inte godta den ogiltighetsgrunden, som gjorts gillande
genom en invandning, férrdn genkdromalet har avgjorts.

C. Den andra tolkningsfragan

74. Den andra tolkningsfragan fran Oberster Gerichtshof stélls om den forsta fragan besvaras nekande,
vilket &r vad jag foreslar.

75. Den hinskjutande domstolens fraga forutsitter har, under de ovan beskrivna omstidndigheterna, att
domstolen for EU-varumaérken ska invdnta domen avseende genkdromalet innan intrangsmalet avgors.
Récker det da att denna dom har meddelats, eller maste den dven ha vunnit laga kraft?

76. Om domstolen bifaller svarandens genkaromal (det vill sdga om varumaérket ogiltigforklaras), skulle
domstolen fér EU-varumirken enligt den nationella ritten® antingen kunna ogilla talan om intréng
eller sla fast att den saknar foremal, eftersom det dr omojligt att gora intrang i ett varumirke som har
forlorat sitt registerskydd med retroaktiv verkan (ex tunc).

77. Genom att foreskriva att genkdromalet forst maste avgdras innan ett avgérande kan meddelas i
intrangsmalet, uppfyller den behoériga domstolen syftet att undvika motstridiga avgoranden, vilket
hade kunnat dventyra EU-varumirkenas enhetlighet.

78. Oberster Gerichtshof befarar emellertid att parternas agerande i intrangsmalet och i genkaromalet
dven hir skulle kunna undergriava den samstdmmighet som uppnas genom samtidiga avgoéranden,
exempelvis genom att bara dverklaga ett av avgérandena till en hogre instans.*

30 Stod for denna slutsats finner man i Huet, A., "La marque communautaire: la compétence des juridictions des Etats membres pour connaitre de
sa validité et de sa contrefagon [Reglement (CE) n.° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993]”, Journal du Droit International, nr 3, 1994, s. 630,
och Gallego Sanchez, F., "Articulo 96 — Demanda de reconvencién”, i Casado Cervifio, A. och Llobregat Hurtado, M.L. (red.), Comentarios a los
reglamentos sobre la marca comunitaria, La Ley, Madrid, 2000, s. 874.

31 I artikel 14.1 i foérordning nr 207/2009 foreskrivs att ”... intrang i ett [union]svarumarke [ska] regleras enligt nationell ratt om intrang i ett
nationellt varumarke i enlighet med bestimmelserna i avdelning X”.

32 For en niarmare redogorelse, se fotnot 14 i detta forslag till avgorande.
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79. Mot bakgrund av detta fragar sig den hinskjutande domstolen om det borde krivas att den forsta
domstolen vintar med att avgora tvisten om varumairkesintranget fram till dess att den dom i vilken
genkdromalet bifalls har vunnit laga kraft, just for att undvika motstridigheter.

80. Enligt min uppfattning innehaller forordning nr 207/2009 inte nagon bestdmd regel om att den
behoriga domstolen maste vénta tills domen i vilken genkdromalet bifalls har vunnit laga kraft. Den
innehaller inte heller nagon regel som forhindrar det.

81. Av de artiklar i férordning nr 207/2009 dir domstolsavgérandets “laga kraft” uttryckligen namns,*
knyter artikel 56.3 an till att en domstol i en medlemsstat har avgjort ett mal mellan samma parter om
samma sak och att detta avgorande har vunnit laga kraft (det vill séga att det &dr oaterkalleligt och att
det inte finns ndgot rittsmedel mot det).**

82. I dessa bestimmelser klargors emellertid inte hur det forhaller sig med avgéranden som meddelats
i respektive mal, men som inte har vunnit laga kraft. Att detta inte har reglerats beror sannolikt pa att
forordning nr 207/2009 behandlar domars réttskraft i syfte att uppna samstammighet mellan EUIPO:s
beslut och de avgoranden som de nationella domstolarna for EU-varumirken meddelar. Jag ska
uppehalla mig lite vid denna aspekt.

83. Till skillnad fran forfarandet for registrering av EU-varumérken, som i férordning nr 207/2009 har
utformats som en exklusiv behorighet for EUIPO som inte kan prévas av nationella domstolar,® har
bade nationella domstolar for EU-varumirken och EUIPO behorighet att ogiltigforklara ett
EU-varumairke.

84. Denna behorighet ska emellertid utdvas alternativt och exkluderande. Det innebér att enbart det
forsta organ som provar tvisten® (antingen en domstol fér EU-varumirken vid vilken ett genkidromal
har vickts eller EUIPO om en ansokan om ogiltighet har getts in till myndigheten) far prova
varumérkets giltighet. For att undvika motstridiga avgoranden ska det andra organet vilandeforklara
forfarandet fram till dess att det forsta forfarandet har avgjorts, enligt artikel 104 i forordning
nr 207/20009.

85. Denna vilandeforklaring® och den nationella EU-varumirkesdomstolens skyldighet (artikel 100.6 i
samma forordning) att underriatta EUIPO om sitt avgorande, nér ett genkdromal om ogiltighet av ett
sadant varumairke har bifallits och avgorandet har vunnit laga kraft, utgor lagstiftarens mekanismer for
att sdkerstdlla samstimmigheten mellan avgoranden rérande ogiltighet och Gverensstimmelse mellan
EU-varumaérkesregistret och de verkliga forhéllandena rorande de tecken som det innehaller.

86. Om en och samma domstol vid olika tidpunkter ska prova talan om varumérkesintrang och
genkdromalet om ogiltigforklaring av varumérket, forhindrar kravet pa samstimmighet mellan
avgorandet rorande genkdromalet och avgorandet i intrdngsmalet att dessa blir motstridiga. Jag finner
emellertid inget skl for att pa grundval av férordning nr 2007/2009 krava att domstolen ska avvakta
med det (andra) avgorandet fram till dess att den eventuella utgangen av tvisten i de hogre
instanserna kan beaktas.

33 Artikel 55.3 a, artikel 56.3; artikel 84.3, artikel 100.6 och artikel 112.6.

34 I artikel 100.2 i férordning nr 207/2009 utstricks denna verkan (dock utan att "laga kraft” ndmns, mot bakgrund av organets administrativa
karaktar) till att omfatta beslut av EUIPO som har "vunnit laga kraft” ”i ett mal [sic] om samma sak mellan samma parter”.

35 Dom av den 21 juli 2016, Apple and Pear Australia Ltd och Star Fruits Diffusion/EUIPO (Pink Lady) (C-226/15 P, EU:C:2016:582), punkt 50.

36 Med undantag av den mojlighet som foreskrivs i artikel 100.7 i férordning nr 207/2009, namligen att den nationella domstolen for
EU-varumirken far forklara mélet om genkéromal vilande och pa ansékan av en av parterna hénskjuta beslutet om ogiltighet till EUIPO.

37 Enligt den nya lydelse som artikel 100.4, i forordning nr 207/2009 har fatt genom férordning nr 2015/2424 ska den domstol for EU-varumérken
vid vilken ett genkaromal har vickts forklara malet vilande i enlighet med artikel 104.1, till dess beslutet om ansékan om ogiltighetsforklaring
fran EUIPO dr slutgiltigt.
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87. EU-varumirkesdomstolens skyldighet som jag tog upp nédr jag behandlade den forsta
tolkningsfragan, innebédr att den ska avvakta utgangen av genkdromalet innan den (samtidigt eller
dérefter, beroende pa vad den nationella processritten medger) avgoér malet om intrang. Nar
avgorandet om genkédromélet har meddelats anser jag inte att denna skyldighet maste vara beroende
av parternas processtrategier, vilka i varierande man styrs av sannolikheten att na framgang med
efterfoljande 6verklaganden.

88. Jag anser liksom Oberster Gerichtshof att om avgdrandet i intrdngsmalet skulle géras beroende av
parternas agerande med avseende pa de efterfoljande oOverklagandena av den dom i vilken
genkdromalet bifalls, skulle det med storsta sannolikhet medfora att avgorandet avsevért drar ut pa
tiden. Syftet att forhindra motstridiga avgoranden rorande ett och samma varumirke har redan
uppnatts genom att avgorandet rorande genkdromalet ges foretrade for att sedan ligga till grund for
provningen av talan om intrang.

89. Eftersom parterna i de bada malen &r desamma, d&ven om de har olika stillning, har de samma
mojligheter till forsvar och maste ta konsekvenserna av sina egna handlingar. Var och en av dem kan
visserligen genom att overklaga gora sa att det drdjer lingre innan domarna i forsta instans vinner
rattskraft, men denna mojlighet far inte ges foretrdde framfor den skyldighet som domstolen som ska
prova maélet har.

90. Mot bakgrund av detta vill jag klargora att d&ven om forordning nr 207/2009 inte krédver att den
domstol som provar talan om intrang ska avvakta att domen rorande genkdaromalet vinner laga kraft,
hittar jag ingen bestimmelse i den férordningen som forhindrar en sadan fordrojning. De processuella
reglerna i varje medlemsstat, sa som de tolkas av domstolarna i hogsta instans, far foreskriva den ena
eller den andra 16sningen, eftersom det inte finns nigra unionsréttsliga bestimmelser om detta.

91. Det ar mojligt att domen rorande genkdromalet inte Overklagas och den domstol som meddelat
den dr da skyldig att underrdtta EUIPO om den rattskraftiga domen. Eftersom fristen for 6verklagande
inte dr sdrskilt lang, ser jag inget hinder for att den nationella domstolen da avvaktar att domen
rorande genkidromalet vinner laga kraft innan den avgér mélet om intrang. Om domen didremot
overklagas, ankommer det pa den nationella domstolen att préova omstindigheterna i intrangsmalet™
och om den finner det lampligt forklara detta mal vilande till dess att domen rérande genkdromaélet
har vunnit laga kraft.

92. Mot bakgrund av ovanstaende Overviganden anser jag att den andra tolkningsfragan ska besvaras
sa att domstolen for EU-varumidrken far ogilla talan om varumaérkesintrang pa grundval av att
sokanden var i ond tro da han ansokte om registrering, om det genkdromal i vilket det yrkats att
varumirket ska ogiltigforklaras av samma skél atminstone bifalls samtidigt. Unionsrétten kraver inte
att domstolen ska avvakta till dess att domen rorande genkdromalet har vunnit laga kraft innan den
avgor intrangsmalet, men det finns heller inget som hindrar att den gor det.

38 Som jamforelse kan det papekas att skyldigheten att forklara malet vilande enligt artikel 104.1 i forordning nr 207/2009 inte &dr av absolut
karaktar, eftersom den bara géller om det inte finns sarskilda skal att fortsitta forfarandet.
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Forslag till avgorande

93. Med hiénsyn till vad som anférts ovan foreslér jag att domstolen besvarar de tolkningsfragor som
Oberster Gerichtshof (Hogsta domstolen, Osterrike) har stéllt enligt foljande:

1) Artikel 99.1 i radets forordning nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumarken
ska tolkas pa sa sitt att ndr ett genkdromal har vickts om ogiltigforklaring av EU-varumaérket pa
grundval av att innehavaren var i ond tro da han ansokte om registrering, far den domstol som
provar huvudtalan om intrdng i varumaérket inte godta den ogiltighetsgrunden, som gjorts gillande
genom en invindning, forrdn genkdromalet har avgjorts.

2) Domstolen for EU-varumarken far ogilla talan om varumarkesintrang pa grundval av att sokanden
var i ond tro d& han ansokte om registrering, om det genkdromal i vilket det yrkats att varumarket
ska ogiltigférklaras av samma skédl atminstone bifalls samtidigt. Unionsrdtten kréver inte att
domstolen ska avvakta till dess att domen rorande genkdromalet har vunnit laga kraft innan den
avgor intrdngsmaélet, men det finns heller inget som hindrar att den gor det.
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