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FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT
GIOVANNI PITRUZZELLA
foredraget den 18 september 2019'

Mal C-622/18

AR
mot
Cooper International Spirits LLC,
St Dalfour SAS,
Ftablissements Gabriel Boudier SA

(begdran om forhandsavgorande fran Cour de cassation (Hogsta domstolen, Frankrike))

"Begiran om forhandsavgorande — Tillndrmning av medlemsstaternas varumarkeslagstiftning —
Upphévande av ett varumirke pa grund av att det inte varit i verkligt bruk —
Varumirkesinnehavarens rétt att motsitta sig tredje mans anvandning av ett identiskt eller liknande
kdannetecken under perioden innan upphévandet triadde i kraft”

1. Kan en varumdrkesinnehavare, som aldrig har anvint sitt varumérke och vars rattigheter till
varumérket har upphdvts pa grund av att varumirket inom fem ar efter offentliggorandet av
registreringen inte d@nnu varit i verkligt bruk, vicka talan om varumérkesintrang och yrka erséttning
for skada som vederborande lidit pa grund av att tredje man innan upphédvandet triadde i kraft
anvinde ett liknande kdnnetecken for identiska eller liknande varor eller tjanster, vilket gav upphov
till forvixling med vederborandes varumérke?

2. Detta ér den fraga som har stillts av Cour de cassation (Hogsta domstolen, Frankrike) i den begiran
om forhandsavgorande som é&r foremal for detta forslag till avgorande, vilket avser tolkningen av
artikel 5.1 b och artiklarna 10 och 12 i Europaparlamentets och radets direktiv 2008/95/EG av den
22 oktober 2008 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumérkeslagar.”

3. Begiran har framstéllts i ett mal mellan AR och bolagen Cooper International Spirits LLC (nedan
kallat Cooper International), Etablissements Gabriel Boudier SA (nedan kallat Etablissements Boudier)
och St Dalfour SAS (nedan kallat Dalfour) avseende ett pastatt varumérkesintring i det registrerade
franska varumirket SAINT GERMAIN som skedde innan varumirket upphévdes.

1 Originalsprak: franska.

2 EUT L 299, 2008, s. 25. Direktiv 2008/95 har fran och med den 15 januari 2019 ersatts av Europaparlamentets och radets direktiv (EU)
2015/2436 av den 16 december 2015 for tillndrmning av medlemsstaternas varumérkeslagstiftning (EUT L 336, 2015, s. 1), genom vilket det har
omarbetats.
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I. Tillampliga bestaimmelser

A. Unionsrdtt
4. T artikel 5.1 i direktiv 2008/95 foreskrivs foljande:

"Det registrerade varumairket ger innehavaren en ensamritt. Innehavaren har rétt att forhindra tredje
man, som inte har hans tillstand, att i ndringsverksamhet anvinda

a) tecken som ér identiska med varumirket med avseende pa de varor och tjénster som éar identiska
med dem for vilka varumaérket ar registrerat,

b) tecken som pa grund av sin identitet eller likhet med varumaérket och identiteten eller likheten hos
de varor och tjanster som tdcks av varumirket och tecknet kan leda till f6rvaxling hos allménheten,
inbegripet risken for association mellan tecknet och varumarket.”

5. I artikel 10.1 i direktiv 2008/95, under rubriken "Bruk av varumirken”, foreskrivs foljande:

”Om innehavaren av varumairket inte inom fem ar efter det att registreringsforfarandet avslutats har
gjort verkligt bruk av varumairket i medlemsstaten for de varor eller tjdnster for vilka det registrerats,
eller om siddant bruk inte skett under fem ar i f6ljd, ska varumairket bli foremal for de sanktioner som
bestdms i detta direktiv, under forutsittning att det inte finns giltiga skal till att varumaérket inte
anvénts.”

6. I artikel 12.1 i direktiv 2008/95, under rubriken "Grunder f6r upphévande” foreskrivs foljande:

"Ett varumarke ska kunna upphédvas om det inom en sammanhédngande femarsperiod utan giltiga skal
inte har tagits i faktiskt bruk i medlemsstaten i fraga for de varor eller tjanster for vilka det
registrerats.”

B. Fransk rdtt

7. I artikel R. 712-23 i code de la propriété intellectuelle (lagen om immateriella rattigheter) foreskrivs
att ”[e]tt varumaérke ska, bland annat vid tillimpningen av artiklarna L-712—-4 och L-712-5, anses ha
registrerats 1) [v]ad giller franska varumirken, den dag da registreringen offentliggjordes i den
officiella tidningen for industriell dganderétt”.

8. I artikel L. 713-1 i lagen om immateriella rattigheter foreskrivs att "registrering av varumérket ger
dess innehavare en dganderdtt till detta varumirke for de varor och tjanster som angetts for

varumarket”.

9. 1 artikel L. 713-2 i samma lag, enligt vilken handlingar som enligt fransk varumaérkesritt utgor
"varumadrkesintrang genom efterbildning” ar forbjudna, foreskrivs foljande:

"Det ir forbjudet att, utan innehavarens tillstand
a) aterge, anvinda eller anbringa ett varumairke, dven med tilligg av sddana ord som ’tillvigagangssitt,

form, system, imitation, slag, metod’, eller att anvénda ett atergivet varumérke, for varor eller
tjidnster som é&r identiska med dem for vilka varumarket ér registrerat ...”
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10. I artikel L 713-3 b i samma lag, som i stdllet avser handlingar som utgér "varumérkesintrang
genom imitation”, foreskrivs att ”[s]dvida inte innehavaren har gett sitt tillstaind &r foljande forbjudet,
om det kan uppkomma en risk for forvixling hos allménheten ..., [i]mitation av ett varumirke och
anvindning av ett imiterat varumirke for varor eller tjdnster som é&r identiska med eller liknar dem
for vilka varumaérket ar registrerat”.

11. T artikel L 714-5 forsta stycket i lagen om immateriella rattigheter foreskrivs foljande:

"En varumaérkesinnehavares rattigheter till varuméirket ska upphdvas, om denne under en
sammanhédngande femarsperiod utan giltiga skl inte har gjort verkligt bruk av sitt varumarke for de
varor eller tjanster for vilka det registrerats.”

12. I sista stycket i samma artikel foreskrivs att ”[u]pphévandet trader i kraft vid utgangen av den
femérsperiod som foreskrivs i forsta stycket i denna artikel. Det har en absolut verkan”.

II. Malet vid den nationella domstolen, tolkningsfragan och forfarandet vid domstolen

13. AR, klagande i malet vid den nationella domstolen, var innehavare av det franska ord- och
figurmérket SAINT GERMAIN, for vilket registreringsansokan hade ingetts den 5 december 2005 och
vars registrering hade offentliggjorts den 12 maj 2006. Varumidrket avsag bland annat varorna
"alkoholhaltiga drycker (med undantag av 6l), cider, drycker som befordrar matsmaltningen, vin, sprit
samt alkoholhaltiga extrakt och essenser” (nedan kallade de varor som avses i det nationella malet).

14. Efter att ha fatt kinnedom om att bolaget Cooper International i Forenta staterna saluférde en
fladerlikor under beteckningen St-Germain, som tillverkades av bolaget Dalfour och en av dess
underleverantorer, bolaget Etablissements Boudier, vickte AR den 8 juni 2012 talan mot dessa tre
bolag (nedan tillsammans kallade de bolag som &dr motparter i det nationella malet) vid Tribunal de
grande instance de Paris (Forstainstansdomstolen i Paris, Frankrike) om varumérkesintrdng genom
efterbildning och i andra hand genom imitation.

15. I ett parallellt mal, i vilket talan hade védckts av det amerikanska bolaget Osez vous? International
Spirits, LLC,” meddelade Tribunal de grande instance de Nanterre (Forstainstansdomstolen i
Nanterre, Frankrike) genom dom av den 28 februari 2013, efter att ha konstaterat att AR inte hade
styrkt att det franska varumirket "SAINT GERMAIN” hade varit i verkligt bruk sedan det
registrerades, att AR:s rattigheter till varumarket for de varor som avses i det nationella malet hade
upphédvts den 13 maj 2011, det vill sdga vid utgingen av den femarsperiod som foljde efter
offentliggdrandet av varumairkesregistreringen. Denna dom faststélldes av Cour d’appel de Versailles
(Appellationsdomstolen i Versailles, Frankrike) genom dom av 11 februari 2014, som inte
overklagades och dérfor vann laga kraft.

16. Vid Tribunal de grande instance de Paris (Forstainstansdomstolen i Paris) holl AR fast vid sina
yrkanden grundade pé& varumérkesintrang under den period som inte omfattades av preskription och
som foregick den dag da varumirket upphévts, det vill siga mellan den 8 juni 2009 och den
13 maj 2011.

17. Genom dom av den 16 januari 2015 beslét denna domstol, efter att ha konstaterat att det aktuella

varumarket inte hade anvénts sedan det registrerades, att ogilla AR:s samtliga yrkanden (nedan kallad
domen fran Tribunal de grande instance de Paris (Forstainstansdomstolen i Paris)).

3 Av handlingarna avseende det malet framgér att bolaget Osez vous? International Spirits, LLC innehar EU-varumirket SAINT GERMAIN,
registrerat den 17 april 2007, vilket omfattar vin och andra alkoholhaltiga drycker, med undantag av 6l.
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18. Cour d’appel de Paris (Appellationsdomstolen i Paris, Frankrike) faststillde ovannidmnda dom
genom dom av den 13 september 2016 (nedan kallad domen fran Cour d’appel de Paris
(Appellationsdomstolen i Paris). Efter att med beaktande av olikheterna mellan de motstaende
kdannetecknen ha konstaterat att det varumairkesintrang som AR gjort géllande endast kunde provas
mot bakgrund av artikel L. 713-3 i lagen om immateriella rattigheter, det vill siga som
varumadrkesintrang genom imitation, konstaterade Cour d’appel de Paris (Appellationsdomstolen i
Paris) att det for att bedoma huruvida det finns en risk for forvixling hos allménheten kravs att det
aktuella varumérket har anvénts, sa att konsumenterna har kommit i kontakt med det. Den erinrade
hérvid om att Tribunal de grande instance de Nanterre (Forstainstansdomstolen i Nanterre) genom
dom som faststillts av Cour d’appel de Versailles (Appellationsdomstolen i Versailles) hade slagit fast
att AR:s réttigheter till det varumérke som avses i det nationella malet delvis hade upphévts pa grund
av att det inte varit i verkligt bruk. Efter att ha granskat de handlingar som ingetts av AR konstaterade
den vidare att AR inte hade lyckats styrka att varumairket faktiskt hade anvints. Den konstaterade
déarfor att AR inte med framgang kunde &beropa vare sig att varumdrkets funktion att garantera
ursprunget hade skadats, eftersom allménheten inte hade kommit i kontakt med det,* eller att det
hade skett ett intrang i ensamritten till varumarket.”

19. Den 21 december 2016 overklagade AR domen fran Cour d’appel de Paris (Appellationsdomstolen
i Paris). Till stod for overklagandet gjorde AR gillande att artiklarna L. 713-3 och L. 714-5 i lagen om
immateriella réttigheter hade &sidosatts. AR kritiserade Cour d’appel de Paris (Appellationsdomstolen i
Paris) for att den hade ogillat talan om varumarkesintrang trots att AR under en femarsperiod efter
varumairkesregistreringen hade haft rétt att férhindra tredje man att i ndringsverksamhet anvinda
identiska eller liknande kdnnetecken som kunde skada varumirkets funktioner, utan att behova visa
att det var i verkligt bruk och foljaktligen utan att visa att det faktiskt anvindes. AR gjorde gillande
att eftersom registreringen bestimmer foremélet for ensamrédtten till ett varumérke, ska risken for
forvaxling i den mening som avses i artikel L. 713-3 i lagen om immateriella rattigheter bedomas
abstrakt, med beaktande av foremalet for registreringen av det aktuella varumirket, som i
forekommande fall inte anvénts, och inte med beaktande av den konkreta situationen pa marknaden,
och att det darfor kan finnas en risk for forvaxling och séaledes vara tydligt att det ror sig om
varumidrkesintrang dven om ett varumarke inte har anvénts och saledes &r okant for konsumenterna.
AR gjorde dessutom gillande att det for att kontrollera huruvida ett skyddat varumaérke fyller sina
funktioner inte dr nodvéandigt att varumarket faktiskt anvinds, utan att det rdcker att det omtvistade
kannetecknet skadar varumirkets “potentiella” funktioner och att varumirkesintrang alltid har
bedomts mot bakgrund av anvindningen av det kdnnetecken som utgor ett intrdng och inte
anvindningen av det registrerade kédnnetecknet.

20. Motparterna i det nationella malet hdavdade & sin sida att anvindning av ett kdnnetecken kan skada
varumairkesinnehavarens ensamritt endast om det skadar nagon av varumdrkets funktioner, att ett
varumirke fyller sin grundlaggande funktion endast om innehavaren faktiskt anvinder det for att ange
det kommersiella ursprunget for de varor eller tjanster for vilka varumérket ar registrerat och att en
innehavare som inte anvéinder sitt varuméirke i enlighet med dess ursprungliga funktion inte kan
aberopa att denna funktion har skadats eller att det finns risk for att den skadas. De gjorde gillande
att ndr en innehavare inte anvinder sitt varumairke for att sdrskilja sina varor, finns det ingen risk for
att allménheten drar ett samband mellan ndmnda varor och varor som tillhandahalls av tredje man
som anvinder ett liknande kénnetecken och att den déarfor kan missta sig i friga om de aktuella
varornas ursprung. Enligt dessa bolag skulle varumairkesritten inte tjdna sitt &ndamal och skulle inte

4 Enligt den bedomning som gjordes av Cour d’appel de Paris (Appellationsdomstolen i Paris) framgick det endast av de handlingar som ingetts
av AR att forberedelser hade vidtagits for att lansera en konjakslikor forsedd med det varumirke som avses i det nationella malet och for att
det bolag som innehas av AR skulle delta i fackméssor under ar 2007.

5 Cour d’appel de Paris (Appellationsdomstolen i Paris) uteslot dven att varumérkets investeringsfunktion skadats, vilket AR hade aberopat med
hénvisning till domen av den 22 september 2011, Interflora och Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604).
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langre fylla uppgiften som ett visentligt inslag i ett system med sund konkurrens, om den som endast
fatt ett varumiérke registrerat, men aldrig anvént det, tillits krava skadestind fran tredje man som
anvinder ett liknande kidnnetecken. Detta skulle innebéra att innehavaren erhéll en fullstdndigt oskalig
konkurrensfordel.

21. Den hénskjutande domstolen har av den omstidndigheten att Gverklagandet dr grundat pa ett
asidosdattande av artikel L. 713-3 i lagen om immateriella rattigheter, slutit sig till att AR inte
kritiserar domen fran Cour d’appel de Paris (Appellationsdomstolen i Paris) i den del ndmnda
domstol provade fragan om varumairkesintrdng endast mot bakgrund av denna artikel, enligt vilken
det, for att det ska rora sig om varumadrkesintrang, krivs att det konstaterats att det finns en risk for
forviaxling hos allménheten.® Med hénvisning till domen av den 18 juni 2009, L'Oréal m.fl. (C-487/07,
EU:C:2009:378, punkterna 58 och 59) anser den hénskjutande domstolen att vid prévningen av ett
varumérkesintrang genom imitation, ska hénsyn endast tas till huruvida varumérkets grundlédggande
funktion har skadats pa grund av en risk for forviaxling hos allménheten.

22. Den hdnskjutande domstolen har erinrat om att EU-domstolen i domen av den 21 december 2016,
Lansforsdkringar (C-654/15, EU:C:2016:998, nedan kallad domen i malet Lansforsikringar), vad géller
tolkningen av artikel 9.1 b i férordning nr 207/20097 slog fast att under den femarsperiod som féljer
efter registreringen av ett EU-varumaérke, har innehavaren av detta varumarke ratt att forhindra tredje
man att i ndringsverksamhet anvinda ett tecken som é&r identiskt med eller liknar EU-varumérket med
avseende pa samtliga varor och tjanster som éar identiska med eller av liknande slag som dem som
registreringen av varumirket omfattar, om detta kan leda till forviaxling hos allmdnheten, utan att
denne behover visa att varumarket varit i verkligt bruk for dessa varor eller tjanster. Samtidigt som
den hénskjutande domstolen har betonat att tolkningen i nimnda dom kan 6verforas pa artikel 5.1 b i
direktiv 2008/95, med beaktande av den likartade ordalydelsen i dessa bada bestimmelser, har den
betonat att den situation som domstolen hade att prova i nimnda dom - i vilken femarsperioden inte
annu hade 16pt ut och en ansokan om upphdvande pa grund av att varumarket inte varit i verkligt bruk
saledes inte hade kunnat inges — inte dr den samma som i det nationella malet. I det nationella malet
ar fragestillningen huruvida nigon som aldrig har anvént sitt varumérke och vars rittigheter till
varumérket upphévts vid femarsperiodens utgang kan gora gillande att varumirkets grundliggande
funktion har skadats och krdva skadestind av tredje man pa grund av skada som orsakats genom att
denne anvinde ett identiskt eller liknande kénnetecken under femarsperioden efter
varumarkesregistreringen.

23. Mot denna bakgrund beslutade Cour de cassation (Hogsta domstolen, Frankrike) genom beslut av
den 26 september 2018 att vilandeforklara malet och stilla foljande fraga till EU-domstolen:

”Ska artiklarna 5.1 b, 10 och 12 i [direktiv 2008/95] tolkas s3, att en varumérkesinnehavare, som aldrig
har utnyttjat sitt varumérke och som har forlorat sina varumaérkesrattigheter vid utgdngen av en
femarsperiod efter offentliggorandet av registreringen, kan erhélla ersittning for skada genom intrang i
varumirkets vdsentliga funktion, orsakat av en tredje man genom anvidndning, fore den dag da
varumarkesrattigheterna forlorades, av ett kdnnetecken liknande det aktuella varumairket for att
sarskilja varor eller tjanster som var identiska med eller liknade dem for vilka varumairket hade
registrerats?”

24. Skriftliga yttranden i férevarande mél har inkommit frin AR, Cooper International (tillsammans
med Dalfour), Etablissements Boudier, den franska regeringen och Europeiska kommissionen. Dessa
berérda yttrade sig muntligen vid forhandlingen som holls vid EU-domstolen den 12 juni 2019.

6 Som jag angett i punkt 14 ovan hade AR vid Tribunal de grande instance de Paris (Forstainstansdomstolen i Paris) dven aberopat asidoséttande
av artikel L 713-2, enligt vilken "intrdng genom efterbildning” ar férbjudet.

7 Rédets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumérken (EUT L 78, 2009, s. 1). Denna férordning har fran och
med den 1 oktober 2017 ersatts av Europaparlamentets och radets forordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumirken
(EUT L 154, 2017, s. 1).
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III. Bedomning

A. Ordningen for upphdvande och dess ratio legis

25. Den harmoniserade varumaérkesrdtten i medlemsstaterna grundar sig, liksom systemet med
EU-varumirken, pa att innehavare av sdrskiljande kdnnetecken som é&r avsedda att anvéindas i
ndringsverksamhet och saledes att presenteras pa marknaden tillerkdnns en ensamritt till dessa
kannetecken.

26. Som domstolen konstaterade i domen av den 19 december 2012, Leno Merken (C-149/11,
EU:C:2012:816, punkt 32), framgar det av skil 9 i direktiv 2008/95° att unionslagstiftaren har haft for
avsikt att villkora uppréatthallandet av de réttigheter som ett nationellt varumérke medfér med att det
faktiskt anvands.

27. Kravet pa anvindning syftar dels till att sdkerstdlla att det registrerade varumirket fyller sin
sarskiljande funktion pa ett konkret sétt och inte endast potentiellt, dels till att frimja konkurrensen.

28. Ett varumirke som inte anvdnds kan namligen utgoéra ett hinder for konkurrensen “genom att
begransa vilka kdnnetecken som kan registreras av andra som varumirken samt berdva
konkurrenterna mojligheten att anvénda detta eller ett liknande varumarke vid saluféringen av varor
eller tjanster pa den inre marknaden vilka ar identiska med eller av liknande slag som dem som

skyddas av varumairket i friga”.’

29. Av ovanndmnda skal riskerar den omsténdigheten att ett varumairke inte anviands (oavsett om det
ar ett nationellt varumarke eller ett EU-varumérke) dven att begrénsa den fria rorligheten for varor
och friheten att tillhandahalla tjanster.' Kravet pa att ett varumirke ska anvindas bidrar siledes &ven
till forverkligandet av den inre marknaden.

30. I savdl de direktiv for harmonisering av medlemsstaternas varumirkesrdtt som de olika
forordningar om EU-varumiérken som antagits efter varandra har det saledes foreskrivits att d&ven om
den enda formalitet som krévs for att erhélla rétten till ett varuméirke (oavsett om det dr ett nationellt
varumirke eller ett EU-varumirke) dr att varumirket registreras," ar det mojligt att behdlla dessa
rittigheter endast om kiannetecknet dr foremal for "verkligt bruk” i naringsverksamhet. "

31. Artikel 12.1 i direktiv 2008/95," i vilken det foreskrivs att ratten till ett varumirke ska ga foérlorad
om madrket inte har tagits i faktiskt bruk for de varor eller tjanster for vilka det registrerats, syftar till
att sidkerstilla att den ensamridtt som foljer av registreringen endast kan utdovas i fraga om
kdnnetecken som faktiskt fyller sin sdrskiljande funktion samt att endast varumirken som faktiskt
anvéinds bibehélls i de nationella varumérkesregistren.

32. T artikel 12.1 i direktiv 2008/95 foreskrivs att ett varumérke kan upphévas, om det inte har anvénts
under en femarsperiod.

8 Se, for ett liknande resonemang, skil 10 i forordning nr 207/2009 och, i fraga om for ndrvarande géllande texter, skil 31 i direktiv 2015/2436
och skil 24 i forordning nr 2017/1001.

9 Se, for ett liknande resonemang, avseende EU-varumirken, dom av den 19 december 2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, punkt 32)
(avseende EU-varumirken); se, for ett liknande resonemang, forslag till avgérande av generaladvokaten Sharpston i samma mal, (EU:C:2012:422,
punkterna 30 och 32). Se dven domen i mélet Lansforsdkringar, punkt 25. Samma 6verviaganden ér tillimpliga pa nationella varumarken.

10 Se dom av den 19 december 2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, punkt 32), fortfarande avseende EU-varumaérken.
11 Se artikel 5 i direktiv 2008/95 och artikel 9 i férordning 2017/1001.
12 Se, i fraga om for ndrvarande géllande réttsakter, artikel 19.1 i direktiv 2015/2436 och artikel 58.1 a i forordning nr 2017/1001.

13 I artikel 12.2 i direktiv 2008/95 foreskrivs ytterligare skl till upphdvande av rittigheter till varumérken, vilka dock inte dr relevanta i det
nationella mal som foranlett forevarande forslag till avgorande.
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33. I artikel 10.1 i direktiv 2008/95 gors hérvid skillnad mellan den situationen att ett varumérke inte
har varit i verkligt bruk inom fem ar efter registreringen och den situationen att varumaérket har tagits i
bruk, men darefter inte har varit i bruk under fem ar i foljd. Det nationella mal som foranlett
forevarande forslag till avgorande avser endast den forstnimnda situationen och i fortsdttningen
kommer jag saledes att endast behandla denna orsak till upphévande, det vill sdga att varumairket
aldrig har varit i verkligt bruk.

B. Utovandet av ensamrdtten till ett varumdrke inom ramen for en talan om varumdrkesintrang

34. Skyddet for ett registrerat varumairke sékerstdlls genom att innehavaren tillerkdnns en ensamritt,
som innebdr att tredje man dr skyldig att avhalla sig fran (icke tilliten) anvindning. Denna rétt att
utesluta andra (ius excludendi) ar emellertid inte absolut.

35. For det forsta giller rétten att utesluta andra endast med avseende pa verksamhet som innehavaren
(eller tredje man med tillstand av innehavaren) bedriver inom produktion och saluféring av varor eller
tjidnster, och den avser siledes anvindningen av varumairket och inte varumirket som sadant, vilket
hindrar att de réttigheter som féljer av dessa immateriella réttigheter kan utformas som traditionell
egendom. "

36. For det andra kan den aberopas endast om de villkor som anges i artikel 5 i direktiv 2008/95 ar
uppfyllda, ** vilket innebdr att det méste ha faststillts att ett kinnetecken som ér identiskt med eller
liknar det registrerade varumérket har anvénts olagligt och att detta gett upphov till (uppenbar) skada
for innehavarens skyddade intressen. '

37. Harmoniseringen av varumdirkesrdtten pa unionsnivd har medfort att foremalet for talan om
varumadrkesintrang har utvidgats bortom typfallet, det vill sdga skada pa ett varumaérkes sdrskiljande
funktion,” som utéver skadan for varumirkesinnehavarens intressen #dven innebdr skada for
allmanheten genom att denna vilseleds i samband med sina kop- och konsumtionsval. '

14 Se, for ett liknande resonemang, forslag till avgorande av generaladvokaten Poiares Maduro i de forenade malen Google France och Google
(C-236/08—C-238/08, EU:C:2009:569, punkt 103). Ett varumirke kan naturligtvis dven betraktas som egendom i sig och vara féremal for
overlatande eller licens, men denna aspekt av varumérkesritten behandlas inte i forevarande forslag till avgérande.

15 Se, for ett liknande resonemang, dom av den 12 november 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651), dir domstolen i
punkterna 51 och 52 — efter att med hédnvisning till tionde skilet i radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om
tillndrmningen av medlemsstaternas varumérkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1), vilket foregick direktiv 2008/95, ha bekriftat att skyddet som foljer
av varumirket dr absolut nir det rader identitet mellan kdnnetecknet och de ifrdgavarande varorna eller tjansterna (punkt 50) — konstaterade att
utévandet av den ensamritt som foreskrivs i artikel 5.1 a i direktiv 89/104 (som ar identisk med artikel 5.1 a i direktiv 2008/95) maste
reserveras for de fall dd tredje mans anvidndande av tecknet skadar eller kan skada varumarkets funktion och i synnerhet dess grundliggande
funktion att ge garantier om varans ursprung och att denna ensamritt endast dr berdttigad inom ramen for ndmnda bestimmelses
tillampningsomréde. Mer allmént kan det sdgas att varumarkesskyddet, sdsom generaladvokaten Poiares Maduro betonade i sitt forslag till
avgorande i de forenade malen Google France och Google, (C-236/08-C-238/08, EU:C:2009:569, punkterna 101-112), omfattas av vissa
restriktioner och begrinsningar som dr noédvdndiga bland annat for att upprétthalla ndringsfriheten och den fria konkurrensen samt
yttrandefriheten. Det dr darfér som en varumirkesinnehavare inte kan invinda mot att ett skyddat kdnnetecken anvéinds i niringsverksamhet
eller annan verksamhet nir anvindningen bedoms vara legitim.

16 Se dom av den 14 maj 2002, Holterhoff (C-2/00, EU:C:2002:287, punkt 16), och dom av denl2 november 2002, Arsenal Football Club
(C-206/01, EU:C:2002:651, punkt 54).

17 Detta ar det fall som avses i artikel 5.1 b i direktiv 2008/95, det vill séga att tredje man for liknande varor eller tjédnster utan tillstand anvénder
ett kidnnetecken som ér identiskt med eller liknar det registrerade varumairket, till vilket har tillkommit de fall som avses i artikel 5.1 a i detta
direktiv (dir dels kdnnetecknen, dels varorna eller tjansterna ar identiska, sa kallad dubbel identitet) och artikel 5.2 i samma direktiv (skydd av
kidnda varumairken).

18 Se, for ett liknande resonemang, forslag till avgorande av generaladvokaten Kokott i mélet Leidseplein Beheer och de Vries (C-65/12,
EU:C:2013:196, punkt 28).
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38. Det kriterium som ska tillimpas for att avgransa perimetern for det skydd som sékerstills genom
en talan om varumadrkesintrang har av domstolen faststillts med hénvisning till ett varumairkes
juridiskt erkdnda och skyddade funktioner, det vill sdga forutom dess grundlaggande funktion att ange
ursprunget, dven kommunikations-, investerings- och reklamfunktionerna och funktionen att garantera
kvaliteten.

1. Ska bedémningen av varumdrkesintrang ske pad ett abstrakt eller konkret sdtt?

39. En av de fragor som uppkommer vid provningen av omstindigheterna vid en talan om
varumdrkesintrang och som diskuterades ingadende under savil det skriftliga som det muntliga
forfarandet vid domstolen, ér huruvida de bedémningar som behdver goras for att faststéilla huruvida
varumirkesintrang foreligger ska vara abstrakta eller konkreta. Ska man vid dessa bedémningar endast
beakta de omstindigheter som foljer av varumarkesregistreringen, det vill sdga kédnnetecknet sa som
det registrerats och de varor och tjanster som omfattades av registreringsansokan, eller ska &dven andra
omstiandigheter, som inte har nigot att gora med sjdlva registreringen, tas med i bedomningen?

40. 1 overensstimmelse med den icke absoluta karaktidren hos den ensamritt som ett varumarke ger, i
den mening som avses ovan, tenderar domstolen i allménhet att prioritera en konkret bedomning av de
omstdndigheter som utgér varumairkesintrang, och att darvid framfor allt beakta pa vilka sitt tredje
man som saknar tillstind faktiskt har anvint det kidnnetecken som pastds utgdra ett intrdng® samt
alla omsténdigheter kring denna anvindning.” Ett sidant tillvigagingssitt gor det mojligt att dels
precisera var grinsen gar mellan laglig och olaglig anvindning av nigon annans varumirke,” dels
bedoma den skada som innehavaren lidit vad géller funktionen hos det varumirke som éar foremal for
intrdng.*

41. Nér en talan om varumadrkesintrang sasom ér fallet i det nationella malet avser den situation som
foreskrivs i artikel 5.1 b i direktiv 2008/95 och de ifragasatta handlingarna saledes har skadat det
registrerade varumairkets sdrskiljande funktion genom att ge upphov till en risk for forvaxling hos
allmidnheten,* antar bedémningen av de omstindigheter som utgor intrdng en i hog grad konkret
karaktdr, med hansyn till den centrala roll som den berérda omsdttningskretsens uppfattning har vid
bedémningen.

42. Forutom de omstdndigheter som foljer av registreringen ska vid bedémningen av likheten mellan
de motstdende kénnetecknen och mellan de varor eller tjanster som de avser, samt vid
helhetsbedomningen av forvéxlingsrisken, hansyn séledes tas till faktorer som har samband med bland
annat i hur stor omfattning det &ldre registrerade varumirket till skydd for vilket talan om

19 Se dom av den 18 juni 2009, L'Oréal m.fl. (C-487/07, EU:C:2009:378, punkt 58).

20 I den omfattning detta gor det mojligt att kontrollera huruvida anvdndningen i friga kan forhindras av innehavaren av det registrerade
varumdrket, se, for ett liknande resonemang, dom av den 12 november 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, sérskilt
punkterna 51-54).

21 Se, exempelvis, dom av den 25 januari 2007, Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, punkterna 23 och 24).

22 Se, bland annat, dom av den 12 juni 2008, O2 Holdings och O2 (UK) (C-533/06, EU:C:2008:339, punkt 67).

23 Se dom av den 14 maj 2002, Hélterhoff (C-2/00, EU:C:2002:287, punkt 16), och dom av den 12 november 2002, Arsenal Football Club
(C-206/01, EU:C:2002:651, punkt 54).

24 Det ska erinras om att domstolen har definierat risken for forvaxling som ”en risk att allménheten kan tro att varorna eller tjénsterna i fraga
kommer fran samma foretag, eller i férekommande fall fran foretag med ekonomiska band”, se dom av den 29 september 1998, Canon
(C-39/97, EU:C:1998:442, punkt 29). Vid provningen av huruvida det foreligger risk for forvixling ska det enligt fast réttspraxis goras en
helhetsbedomning utifran hur omséttningskretsen uppfattar kdnnetecknen och varorna eller tjansterna mot bakgrund av samtliga relevanta
faktorer i det enskilda fallet, sarskilt samspelet mellan kidnneteckenslikheten och varu- eller tjdnsteslagslikheten (se, i synnerhet, dom av den
11 november 1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, punkterna 22—24), och dom av den 29 september 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442,
punkterna 16—18)).
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varumérkesintrang har vickts har anvénts i ndringsverksamhet samt vilka saluforingssitt som har
anvénts. Dessa faktorer gor det bland annat mojligt att viga olika omstdndigheter mot varandra vid
jamforelsen av kdnnetecknen samt varorna och produkterna, och att anpassa den grad av skydd som
ska tilldelas varumirket efter hur kant market dr for allménheten pa marknaden.?

43. Medan faktorer som har samband med det registrerade varumarkets anviandning pa marknaden
kan péverka beddomningen av risken for forvixling i den mening som avses i artikel 5.1 b i direktiv
2008/95, varigenom perimetern for skyddet for varumarket utvidgas jamfort med vad som skulle folja
av en abstrakt bedomning, som gors endast pa grundval av omstdndigheter som foljer av
registreringen,*® dr det motsatta emellertid inte tillitet enligt min mening.

44. Med undantag for vad som foljer av ett upphévande, kan det sitt pa vilket ett registrerat varumérke
har anvénts i ndringsverksamhet saledes inte aberopas for att inskranka skyddet fér varumérket sa som
det registrerats och @n mindre foranleda att skyddet upphavs.

45. Det ar namligen registreringen av varumérket som ger upphov till den ensamritt som avses i
artikel 5.1 i direktiv 2008/95. Anvandning i ndringsverksamhet av det kidnnetecken som ar foremal for
registreringen dr inte en omstindighet som kan ldggas till grund for forvirv eller forstirkning av
niamnda rattighet. Som jag angett ovan tjanar anvdndningen endast till att innehavaren kan bibehdlla
rittigheterna till det registrerade mirket genom att férhindra att det upphavs.”

46. Det ska harvid betonas att dven om anvandning av ett varumarke inte ar ett villkor for forvarvande
av den ensamritt som foreskrivs i artikel 5.1 i direktiv 2008/95, kriavs daremot att varumérket anvinds,
for att det ska kunna fylla den grundldggande funktion som foranlett att innehavaren erhallit ensamratt
och som é&r "att, i fraga om en vara [eller tjanst som kénnetecknas av varumaérket], garantera
konsumenten eller slutanvindaren varans eller tjdnstens ursprung, sa att det dr mojligt att utan risk
for forvixling sirskilja denna vara eller tjinst fran andra med ett annat ursprung”.”® Denna funktion
kan emellertid per definition endast fyllas genom att varumérket anvands pa marknaden.

47. Jag instimmer saledes inte i kommissionens pastaende att det &r i och med registreringen som
varumaérket borjar fylla sin funktion att ange ursprunget.

48. I réttsordning tillerkdnns det sokta kédnnetecknet i och med registreringen forvisso en "férmaga” att
i néringsverksamhet ange det kommersiella ursprunget for de varor eller tjanster for vilka det
registrerats och att sdrskilja dem fran andra med ett annat ursprung. Hérvid ror det sig emellertid
endast om en beddmning av huruvida kidnnetecknet ar dgnat att fylla ett varumairkes grundldggande
funktion. For att denna funktion faktiskt ska fyllas, maste kdannetecknet anvindas pa marknaden sa att
allmidnheten kommer i kontakt med det.”

25 Enligt den fasta praxis fran domstolen och tribunalen avseende risken for forvixling som féljer av domen i malet phare, se dom av den
29 september 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, se, bland annat, punkt 18, om det omfattande skyddet for varumarken med en hog
sarskiljningsformaga som forvarvats till f6ljd av anvdndning, och punkt 24 om betydelsen av det dldre varumirkets sérskiljningsformaga,
inbegripet sdrskiljningsformaga som forvarvats genom anvéndning, vid avvdgningen mellan de omstindigheter som ska beaktas vid en
helhetsbedomning av risken for forvixling).

26 Ett sarskilt sldende exempel pa mojligheterna att utvidga det skydd for ett varumérke som erhalls genom registrering &r ndr varumérken &r en
del av en serie, for vilken skydd tillerkédnns forst nir de varumérken som utgor serien anvinds pd marknaden (se dom av den 23 februari 2006,
I Ponte Finanziaria/EUIPO — Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T-194/03, EU:T:2006:65, punkt 126)).

27 For ett liknande resonemang, avseende artikel 15.1 och artikel 51.1 a i férordning nr 207/2009, se domen i malet Lansforsakringar (punkt 25).

28 Enligt den definition som domstolen tillimpat fran och med domen av den 23 maj 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, EU:C:1978:108, punkt 7);
se, senast, dom av den 12 juni 2019, Hansson (C-705/17, EU:C:2019:481, punkt 31).

29 Detta ar for ovrigt skilet till att det i direktiv 2008/95 som en sanktion foreskrivs att réttigheterna till ett varumérke ska upphéavas i det fallet att
innehavaren inte anvénder det. Det ska for 6vrigt betonas att i Europeiska unionens varumarkesritt erkdnns inte kategorin ”defensivmarken”,
som erkanns i vissa medlemsstaters, exempelvis Republiken Italiens, rittsordning, och som avser kdnnetecken som inte ar avsedda att anvéndas
i ndringsverksamhet pa grund av sin enbart defensiva funktion till skydd for ett annat kidnnetecken som utnyttjas i néringsverksamhet:
betriffande defensivmirkenas oférenlighet med systemet med EU-varumairken, se dom av den 23 februari 2006, Il Ponte Finanziaria/EUIPO —
Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T-194/03, EU:T:2006:65, punkterna 42—46). Registrering av ett varumirke i avsikt att inte gora
verkligt bruk av det i ndringsverksamhet kan i vérsta fall utgora registrering i ond tro i den mening som avses i artikel 3.2 d i direktiv 2008/95.
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49. Mot bakgrund av ovanstdende Overviganden drar jag slutsatsen att den bedomning av
forvaxlingsrisken som ska goras inom ramen for tillimpningen av artikel 5.1 b i direktiv 2008/95
omfattar att man, ndr det giller det dldre varumérket, beaktar savil abstrakta omstdndigheter, vilka
foljer av varumaérkets registrering, som konkreta omstdndigheter, vilka avser varumairkets anviandning.
De forstndmnda tjanar till att faststdlla det minsta skydd som ndmnda varumairke ska erhalla, medan
de sistndmnda kan leda till en utvidgning av skyddet.

2. Omdefiniering av villkoren for tolkningsfrdgan

50. Med detta sagt dr diskussionen om huruvida forvaxlingsrisken ska bedomas abstrakt eller konkret
enligt min mening endast av begrinsad vikt ndr det géller att svara pa den fraga som har stillts av
Cour de cassation (Hogsta domstolen).

51. Det pastadda varumérkesintrang som avses i det nationella malet begicks nédmligen innan
femdrsperioden efter offentliggérandet av registreringen av AR:s varumirke hade 16pt ut, och
varumadrket hade saledes inte &nnu upphévts.

52. Som den hianskjutande domstolen har erinrat om fastslog domstolen i domen i malet
Lansforsakringar, i samband med tolkningen av artikel 15.1 och 51.1 a i férordning nr 207/2009, vars
innehall dr i huvudsak identiskt med innehallet i artiklarna 10 och 12 i direktiv 2008/95, att under den
femérsperiod som foljer efter registreringen av ett EU-varumérke kan innehavaren &beropa ensamritt
till varumirket med stod av artikel 9.1 i samma forordning® fér samtliga varor och tjinster for vilka
det registrerats, utan att behova visa att varumdrket varit i verkligt bruk.

53. Domstolen har siledes som en princip som kan overforas pa den harmoniserade varumarkesritten
tydligt fastslagit att under en femarsperiod efter varumérkesregistreringen och om innehavaren inte
gjort verkligt bruk av varumirket ska — inom ramen for en talan om varumaérkesintrang, sarskilt en
talan om varumaérkesintrang genom imitation — kriterierna for huruvida det finns en forvixlingsrisk
bedémas pa ett abstrakt sitt, det vill sdga endast mot bakgrund av de omstdndigheter som foljer av
varumairkesregistreringen. *'

54. Domen i malet Lansforsdkringar kullkastar saledes den premiss som lag till grund for sdvdl domen
fran Tribunal de grande instance de Paris (Forstainstansdomstolen i Paris) som domen fran Cour
d’appel de Paris (Appellationsdomstolen i Paris), mot vilken AR ingav det 6verklagande som avses i
det nationella malet, ndmligen att risken for forvixling alltid ska bedomas pa ett konkret satt i mal
om varumdrkesintridng genom imitation, vilket forutsitter en skada pa varumairkets grundliggande
funktion.*

55. Av detta foljer, som Cour de cassation (Hogsta domstolen) for ovrigt sjilv papekat, att den fraga
som den har att avgora inte dr huruvida, under omsténdigheterna i det nationella malet, den risk for
forvaxling som utgor ett villkor for att AR ska kunna védcka talan om varumérkesintrang mot de bolag
som dr motparter i det nationella malet ska bedomas pa ett abstrakt eller konkret sitt, utan en
foregdende fraga, namligen huruvida AR fortfarande har rétt att, dven efter att rattigheterna till
varumirket upphévts, viacka talan om varumairkesintrang mot motparterna i det nationella malet med
avseende pa handlingar som dessa begick under femarsperioden efter varumarkesregistreringen.

30 Ordalydelsen i denna artikel &r praktiskt taget identisk med den i artikel 5.1 i direktiv 2008/95.
31 Detta betyder naturligtvis inte att om varumérket har anvénts, ska anvindningen beaktas vid denna bedomning.

32 Det ska erinras om att bdde domen fran Tribunal de grande instance de Paris (Forstainstansdomstolen i Paris) och domen frén Cour d’appel de
Paris (Appellationsdomstolen i Paris) meddelades fére domen i maélet Lansforsakringar.
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56. Om denna fraga besvaras jakande ska, enligt domen i malet Lansforsdkringar och eftersom det
aldre varumairket inte anvénts i naringsverksamhet, risken for forvéxling, vilken utgor ett villkor for att
handlingar som intrdffade fore upphédvandet ska betraktas som intrang, bedomas pa ett abstrakt sitt,
det vill sdga enbart pa grundval av registreringen av varumarket.

C. Upphdivande och rdtt att vicka talan om varumdrkesintrang

57. Innan jag gar vidare med beddomningen av den fraga som stillts av Cour de cassation (Hogsta
domstolen), sd som den preciserats i punkt 55 i detta forslag till avgorande, ska det papekas att svaret
péa fragan inte dr beroende vare sig av huruvida det foreligger faktisk och verklig skada pa det éldre
varumirkets grundlaggande funktion eller av huruvida det har konstaterats att varuméirkesinnehavaren
lidit skada.

58. Aven om domstolen i domen av den 18 juni 2009, L'Oréal m.fl. (C-487/07, EU:C:2009:378,
punkt 59), sasom den hénskjutande domstolen har erinrat om, konstaterade att for det skydd som ges
enligt artikel 5.1 b i direktiv 2008/95 kravs "en mdojlighet att varumérkets grundlidggande funktion
skadas”,* framgir det nidmligen av domen i mélet Linsforsikringar att under femarsperioden efter
varumadrkesregistreringen ska denna skada forstas sa, att det dldre icke anvidnda varumérkets
"sdrskiljande potential” har skadats och att det saledes ska bortses fran den omstédndigheten att

allminheten inte annu kanner till varumarket.

59. Som kommissionen har papekat i sina skriftliga yttranden ar vidare fragan, huruvida en
varumarkesinnehavare har rétt att viacka talan om varumirkesintrang for att erhalla ersdttning for
skada som vederborande pastar sig ha lidit till foljd av anvindningen av ett kdnnetecken som gett
upphov till forvixling med det varumirke som talan &dr avsedd att skydda, inte beroende av fragan,
huruvida denna anviandning konkret har kunnat orsaka den &beropade skadan. Att en skada foreligger
ar med andra ord inte en forutsittning for ratten att vicka talan om varumairkesintrdng, men &r en
forutsattning for det yrkande om skadestand som anfors inom ramen for en sadan talan.

60. For att svara pa den fraga som har stillts av Cour de cassation (Hogsta domstolen) maste
uppmirksamheten séledes forflyttas fran den skada som de handlingar som i det nationella maélet
péstas utgora ett intrdng fran motparternas sida, har orsakat pa det éldre varumairkets funktion och
innehavarens intressen, till innehavarens situation vid den tidpunkt da talan om varumaérkesintrang
vacktes.

61. Av begiran om forhandsavgorande framgar att AR:s réttigheter till varumarket hade upphévts vid
den tidpunkt d4 talan vicktes.*

62. Av handlingarna i det nationella malet framgar ndmligen att AR véckte talan mot motparterna i det
nationella malet genom handlingar som ingavs den 8 och 11 juni 2012. Den period pa fem ar efter
registreringen som foreskrivs i artikel 10 i direktiv 2008/95 16pte for varumérket SAINT GERMAIN ut
den 13 maj 2011.

63. Aven om det ir riktigt att upphivandet inte meddelades forrin den 28 februari 2013 genom dom
av Tribunal de grande instance de Nanterre (Forstainstansdomstolen i Nanterre), vilken vann laga
kraft den 22 februari 2014, det datum da domen faststilldes av Cour dappel de Versailles
(Appellationsdomstolen i Versailles), hade upphévandet verkan fran den dag da femarsperioden 16pte
ut.

33 Se éven, for ett liknande resonemang, dom av den 9 januari 2003, Davidoff (C-292/00, EU:C:2003:9, punkt 28), och dom av den 12 juni 2008,
02 Holdings och O2 (UK) (C-533/06, EU:C:2008:339, punkt 57).

34 Det ska harvid papekas att det av handlingarna i det nationella malet framgar att AR gjorde gillande motsatsen vid Tribunal de grande instance
de Paris (Forstainstansdomstolen i Paris). AR:s pastdende ogillades emellertid helt korrekt av ndmnda domstol.
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64. Nir en varumirkesinnehavare vicker talan om varumaérkesintrang utévar han, oavsett om det géller
intrang "genom efterbildning” eller "genom imitation”, den ensamrétt som det registrerade varumarket
ger, att motsitta sig anvindning i nédringsverksamhet av ett kdnnetecken som é&r identiskt med eller
liknar innehavarens mirke for varor som ér identiska med eller liknar de varor for vilka mérket har
registrerats. Det samma giller dven om talan endast syftar till att erhalla ersdattning for skada som
lidits till foljd av sddan anvéndning, exempelvis i det fallet att det angripna handlandet redan har
upphort.

65. Ett upphdvande har till verkan att innehavaren av det registrerade varumairket frantas den
ensamratt som avses i artikel 5.1 i direktiv 2008/95. Fran och med det datum da upphévandet tréader i
kraft kan innehavaren foljaktligen i princip inte lingre utdva denna ensamritt. I och med upphévandet
foreligger med andra ord inte lingre en rétt att viacka talan om varumaérkesintrang med stod av
nimnda bestimmelse.*

66. Giller detta dven en sadan talan som vickts av klaganden i det nationella malet, vilken syftar till att
erhalla ersittning for skada som innehavaren av det registrerade varumarket orsakades genom namnda
anvéindning vid en tidpunkt d& varumarkesrattigheterna inte énnu hade upphéavts?

D. Ritten for en innehavare vars vrdttigheter upphdvts att erhdlla ersdttning for
varumdrkesintrang som skedde fore upphdvandet

67. Aven om innehavaren av ett registrerat varumirke efter upphivandet i princip inte lingre kan
utova den ensamritt som varumairket gett, ska det emellertid betonas att intrang i ett varumirke som
skedde under femarsperioden efter det att varumirket hade registrerats dndd &r olagligt trots
upphéivandet.

68. Av detta foljer att om ett upphdvande inte enligt nationell rétt har retroaktiv verkan fran den dag
dé registreringsansokan for varumaérket ingavs eller den dag da det registrerades, sd att varumairket
inte anses ha haft nagra réttsverkningar, kan talan om varumaérkesintrang viackas mot handlingar som
begicks under femarsperioden och fore den dag da upphavandet tradde i kraft.

69. Att neka denna rittighet for en innehavare av ett registrerat varumérke vars rdttigheter har
upphévts skulle innebdra en “legalisering i efterhand” av varumairkesintrang som skedde vid en
tidpunkt da det varumirke som skadats — i den mening som anges i punkt 58 i detta forslag till
avgorande — fortfarande var skyddat.

70. I motsats till vad motparterna i det nationella malet har gjort gillande kan en sadan legalisering
enligt min mening inte f6lja enbart av konstaterandet att det aktuella varumairket aldrig har anvénts i
ndringsverksamhet.

71. De rattigheter som enligt direktiv 2008/95 tillkommer innehavaren av ett registrerat varumarke
syftar visserligen till att market ska kunna fylla sin grundldggande funktion att ange ursprunget och
fylla uppgiften som ett vésentligt inslag i det system med sund konkurrens som unionsritten syftar till
att skapa och uppritthélla.*® Enligt samma logik kan dessa rittigheter, sisom jag angett ovan,
bibehallas endast om den funktion for vilken de tilldelats faktiskt utévas pa marknaden.

35 Det ska péapekas att ett upphévande inte innebér att innehavaren frantas alla rattigheter till det kidnnetecken som varit foremal for registrering,
utan endast de rittigheter som erhallits genom registreringen. Atskillnad ska siledes goras mellan den situationen att upphivandet sker utan att
varumirket har anvénts och den situationen att varumérket forst har anvénts i ndringsverksamhet, men dérefter inte har anvénts under en
sammanhéngande period av fem ar. I sistndmnda situation &r det inte uteslutet att konsumenterna minns varumarket dven efter utgangen av
femarsperioden, sdrskilt om varumérket har anvénts i stor omfattning. Under dessa omstdndigheter kan innehavaren vicka talan om intrang
dven efter upphavandet, inte genom att utéva de rattigheter som foljer av registreringen, vilka inte lingre foreligger, utan genom att utéva de
rittigheter som vederborande i forekommande fall tillerkénns till foljd av anvdndningen av det registrerade kidnnetecknet.

36 Se, betriffande varumirkets funktion i ett sadant system, dom av den 25 juli 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha och Mitsubishi Caterpillar Forklift
Europe (C-129/17, EU:C:2018:594, punkt 30).
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72. Det kan saledes forefalla oberittigat och till och med felaktigt att nagon som trots ensamritt aldrig
har anvént sitt varumérke, och som dessutom inte i tid har dberopat denna ensamritt for att motsitta
sig ett intrang i varumairket,” efter upphévandet ska kunna vicka talan mot personer som begatt ett
intrang, i syfte att erhalla ersittning for den pastadda skadan.

73. Som jag har erinrat om ovan fastslog domstolen emellertid i domen i mélet Lénsforsakringar att
varumairkesinnehavaren genom bestimmelserna om upphévande ges mojlighet att under en tidsperiod
borja gora verkligt bruk av sitt varumirke — en tidsperiod under vilken vederborande, dven om maérket
inte anvdnds i ndringsverksamhet, kan motsitta sig att tredje man gor intrang i ensamrétten att
anvinda detta mirke och erhalla ersittning for skada som ett sidant intrang orsakat. Den
omstidndigheten att innehavaren efter utgangen av denna tidsperiod inte &nnu har anvént varumarket
paverkar i princip inte den omstdndigheten att ett varumairkesintrang som skedde under ndmnda
tidsperiod var olagligt.*

74. Forutsatt att upphévandet inte enligt den berérda medlemsstatens lagstiftning har retroaktiv verkan
fran den dag da registreringsansokan for varumaérket ingavs eller den dag da det registrerades, sa att
den innehavare vars rattigheter har upphévts inte lingre har rétt att krava skadestand for handlingar
som begicks under ndmnda femarsperiod, finns det enligt min mening inget som hindrar att namnda
innehavare vicker talan om varumairkesintrang for att fa ersittning for den skada vederborande har
lidit till foljd av handlingar som vid den tidpunkt da de begicks utgjorde ett intrang i vederborandes
ensamrétt till méarket.

75. Det ska dessutom betonas att som kommissionen papekade vid forhandlingen ar det inte uteslutet
att intrang som begas under femarsperioden efter registreringen av varumérket i vissa fall bidrar till att
avhalla innehavaren fran att anvinda market eller forhindrar verkligt bruk, utan att detta emellertid
enligt artikel 12.1 i direktiv 2008/95 utgor ett giltigt skl att inte ta mérket i bruk som kan forhindra ett
upphivande.*

76. Den 16sning som jag foreslar att domstolen ska anta paverkas inte av obiter dictum i punkt 28 i
domen i malet Lansforsikringar, dir domstolen slog fast att ”"[e]fter det att fristen pa fem ar efter
registreringen av EU-varumirket har 16pt ut kan omfattningen av [den ensamrdtt som avses i
artikel 9.1 b i forordning nr 207/2009] paverkas av den omstdndigheten att det pa grundval av ett
genkdromal eller en invandning i sak som framstillts av tredje man i ett mal om varumaérkesintrang
konstateras att innehavaren i det skedet dnnu inte borjat gora verkligt bruk av sitt varumérke for en
del av de varor eller tjanster eller for samtliga varor eller tjdnster som registreringen av varumairket
omfattar”.

77. Aven om det med beaktande av samtliga skil i ovannimnda dom ir tydligt att domstolen i denna
punkt avsag att precisera att utovandet av ensamritten begrinsas eller forhindras genom ett
upphdvande, ska detta konstaterande enligt min mening fOrstds si, att det avser talan om
varumdrkesintrang som syftar till att forhindra handlingar som begatts efter utgangen av den
femérsperiod som féljde efter registreringen av varumirket.” Jag anser diremot inte att ndmnda

37 Det ska erinras om att det varumérkesintrang som avses i det nationella malet d4gde rum mellan den 8 juni 2009 och den 13 maj 2011 och att
det gick tre ar fran det att intranget inleddes till dess att AR ingav sin stimningsanskan (den 8 och 11 juni 2012).

38 Situationen kan vara en annan om det konstateras att innehavaren har registrerat kinnetecknet utan att ha for avsikt att anvinda det for de
andamal for vilka ensamritt getts, sa att registreringen kan anses ha gjorts i ond tro i den mening som avses i artikel 3.2 d i direktiv 2008/95
och varumirket har upphévts av denna anledning.

39 Det ska hirvid papekas att bland de grunder for skadestind som AR aberopade i andra hand vid tribunal de grande instance de Paris
(Forstainstansdomstolen i Paris) kan ndmnas "de negativa ekonomiska konsekvenserna” av det intring som begétts av motparterna i det
nationella malet, sdrskilt mot bakgrund av att "mojligheten att ta sig in pa marknaden gick forlorad” och att det "blev omojligt att anvinda
varumirket SAINT GERMAIN”.

40 Verkningarna av ett upphédvande beskrivs pa foljande sitt i artikel 55.1 i forordning nr 207/2009: "I den utstrdckning som innehavarens
rittigheter helt eller delvis forklaras upphiavda ska EU-varumirket anses ha forlorat de rittsverkningar som anges i denna férordning fran dagen
for ansdkan om upphivande eller framstillan av genkdromalet. Pa begéran av en av parterna kan det i beslutet faststillas den tidigare tidpunkt
vid vilken grunden f6r upphévande intréaffade.”
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konstaterande kan anvdndas som argument for att gora gillande att en innehavare vars réttigheter till
varumérket har upphévts pa grund av att det inte anvénts inte, exempelvis genom att véicka talan om
varumérkesintrang, kan erhélla ersdttning for den skada som vederborande lidit pa grund av
handlingar som begicks fore den dag da upphédvandet tradde i kraft.

78. Likasa anser jag att artikel 17 i direktiv 2015/2436,"" som har ersatt direktiv 2008/95, i vilken det
anges att ”[ijnnehavaren av ett varumarke ska ha ritt att forbjuda anvidndningen av ett tecken endast
om innehavarens rittigheter inte kan upphévas i enlighet med artikel 19 nér talan om intrang vicks”,
inte avser mojligheten att, inbegripet efter upphédvandet, vicka talan om varumairkesintrang for att
kréva ersdttning for skada som vederborande lidit pa grund av handlingar som begicks medan market
fortfarande hade rittsverkningar.

79. Den 16sning som jag foreslar respekterar dessutom det utrymme for skonsmaéssig bedomning som
medlemsstaterna enligt direktiv 2008/95 har ndr det giller att faststdlla verkningarna av ett
upphivande, sirskilt att faststilla fran vilken tidpunkt upphévandet ska ha verkan.”” Som jag har
betonat ovan har ett upphédvande, enligt fransk ritt, verkan forst fran den dag d& femarsperioden efter
offentliggérandet av varumaérkesregistreringen loper ut.

80. Mot bakgrund av ovanstdende Overvdganden anser jag att en innehavare av ett registrerat
varumirke, som aldrig har anvidnt det och vars rittigheter till mérket har upphavts vid utgangen av
den femarsperiod som foreskrivs i artikel 12.1 i direktiv 2008/95, har rdtt att vicka talan om
varumarkesintrang med stod av artikel 5.1 b i samma direktiv, i syfte att erhélla erséttning for skada
som vederborande lidit pa grund av att tredje man under ndmnda femarsperiod och innan
upphévandet tradde i kraft anvinde ett liknande tecken for identiska eller liknande varor eller tjénster,
vilket gav upphov till forvixling med vederborandes varumaérke.

81. For det fallet att domstolen beslutar att inte folja mitt forslag, utan konstaterar att en innehavare
vars réttigheter till varumérket har upphévts pa grund av att mérket inte varit i verkligt bruk inte
ldngre har ritt att vicka talan om varumérkesintrang, inte ens nér talan syftar till att erhélla erséttning
for skada som vederborande lidit pa grund av varumérkesintrang som skedde under femarsperioden
efter registreringen av varumadrket, foreslar jag subsididrt att domstolen mot bakgrund av
overviagandena i punkterna 66—69 ovan erkdnner att sddan ersdttning kan erhéllas genom talan som
vicks pa en annan rittslig grund én artikel 5.1 i direktiv 2008/95, i form av en talan om illojal
konkurrens eller talan om utomobligatoriskt skadestdnd,® om de villkor som foreskrivs i nationell ratt
for utévandet av sddana réattsmedel ar uppfyllda.

82. Talan i sadana fall, som kan vickas nér det inte dr mojligt att aberopa ensamritt, kan grundas pa
samma faktiska omstdndigheter som de som anforts till stod for talan om varumérkesintrang, om
dessa omstindigheter gett upphov till en oegentlighet.*

41 Detta direktiv dr inte tidsmissigt tillimpligt (ratione temporis) pd omstindigheterna i det nationella malet, men bland annat de bolag som &r
motparter i det nationella mélet har énda hénvisat till det i sina skriftliga yttranden till domstolen och under diskussionerna vid forhandlingen.

42 Se sarskilt skl 6 i direktiv 2008/95, dar det anges att ”"[m]edlemsstaterna bor ... forbli fria att faststilla procedurregler for ... upphéavande ... av
varumirken som forvérvats genom registrering. ... Medlemsstaterna bor dven fortsattningsvis fa bestimma vilka konsekvenser som upphévande

. av varumirken ska fa.” Det ska erinras om medlemsstaterna inte lingre har detta utrymme fér skonsmissig bedémning enligt direktiv

2015/2436, dar det i artikel 47.1 foreskrivs att ”[i] den utstrickning som innehavarens rittigheter har forklarats upphévda ska ett registrerat
varumirke anses ha forlorat de réttsverkningar som anges i detta direktiv fran dagen for ansékan om upphédvande. P4 begiran av en av parterna
far det i beslutet rérande ansékan om upphévande faststillas den tidigare tidpunkt vid vilken grunden fér upphévande intréffade”.

43 Talan i sadana fall kan grundas pa samma omstindigheter som de som anforts till stod for talan om varumiérkesintrang.

44 Det ska pépekas att de grunder for skadestand som AR har dberopat subsididrt och som nidmns i fotnot 39 ovan samt den grund som ocksa har
aberopats subsididrt och som utgdrs av att AR "gatt miste om beviljade investeringar ... for lanseringen av varumirket” kan aberopas inom
ramen for en talan om illojal konkurrens eller en talan om utomobligatoriskt skadestand.
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83. Ocksa i en sadan situation ska, av de skil som anges i punkterna 39-49 ovan, risken for forvixling
mellan de motstdende kénnetecknen, vilken é&r en forutsittning for att konstatera att ett
varumaérkesintrang och séledes ett felaktigt handlande foreligger, bedomas endast mot bakgrund av de
omstindigheter som foljer av registreringen av varumirket.*

IV. Forslag till avgorande

84. Mot bakgrund av det ovan anforda foreslar jag att domstolen besvarar den tolkningsfraga som har
stéllts av Cour de cassation (Hogsta domstolen, Frankrike) pa foljande sitt:

Artiklarna 5.1 b, 10 och 12.1 i Europaparlamentets och radets direktiv nr 2008/95/EG av den
22 oktober 2008 om tillndirmningen av medlemsstaternas varumadrkeslagar ska tolkas sa, att en
innehavare av ett registrerat varumarke, som aldrig har anvint det och vars réttigheter till market har
upphévts vid utgangen av den femarsperiod som foreskrivs i artikel 12.1 i detta direktiv, kan vicka
talan om varumaérkesintrang med stod av artikel 5.1 b i samma direktiv, i syfte att erhalla erséttning
for den skada som vederborande lidit pa grund av att tredje man under nidmnda femarsperiod och
innan upphdvandet tradde i kraft anvinde ett liknande tecken for identiska eller liknande varor eller
tjidnster, vilket gav upphov till forvixling med vederborandes varumérke. Inom ramen for en sadan
talan ska risken for forvixling mellan de motstaende kénnetecknen, vilken ar en forutséttning for att
kunna konstatera att varumadrkesintrang foreligger, bedomas endast mot bakgrund av de
omstidndigheter som foljer av registreringen av varumarket.

45 Det ska papekas att vid denna losning behaller medlemsstaterna det utrymme for skonsméssig bedémning som de tillerkénns i direktiv 2008/95.
Det dr ndmligen endast i den mén som ett upphévande, enligt nationell ritt, inte har retroaktiv verkan fran den dag da registreringsansokan for
varumirket ingavs eller den dag da det registrerades, som den innehavare vars rittigheter till varumérket har upphévts kan vicka talan pa en
annan grund 4n sin ensamritt till varumarket, i syfte att erhélla ersattning for den skada vederborande lidit till foljd av handlingar som begicks
vid en tidpunkt da vederborande fortfarande hade ensamritt till mérket.
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