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W Rattsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen)

den 26 mars 2020*

"Begidran om forhandsavgorande — Tillndirmning av medlemsstaternas varumarkeslagstiftning —
Direktiv 2008/95/EG — Artikel 5.1 b — Artikel 10.1 forsta stycket — Artikel 12.1 — Upphévande av ett
varumairke pa grund av att det inte varit i verkligt bruk — Varumarkesinnehavarens ritt att aberopa
intrang i dennes ensamrédtt som skett genom att tredje man har anvént ett identiskt eller liknande
kénnetecken fore den dag d& varumaérkesrattigheterna forlorades”

I mal C-622/18,

angdende en begidran om forhandsavgorande enligt artikel 267 FEUF, framstélld av Cour de cassation
(Frankrike) genom beslut av den 26 september 2018, som inkom till domstolen den 4 oktober 2018, i
malet

AR

mot

Cooper International Spirits LLC,

St Dalfour SAS,

Etablissements Gabriel Boudier SA,

meddelar

DOMSTOLEN (femte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden E. Regan samt domarna I. Jarukaitis, E. Juhdsz, M. Ilesi¢
(referent) och C. Lycourgos,

generaladvokat: G. Pitruzzella,

justitiesekreterare: administratoren V. Giacobbo-Peyronnel,

efter det skriftliga forfarandet och férhandlingen den 12 juni 2019
med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— AR, genom T. Kern, avocate,

— Cooper International Spirits LLC och St Dalfour SAS, genom D. Régnier, avocat,

* Rattegangssprak: franska.

SV
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— Etablissements Gabriel Boudier SA, genom S. Bénoliel-Claux, avocate,

— Frankrikes regering, genom A.-L. Desjonqueres och R. Coesme, bada i egenskap av ombud,

— Europeiska kommissionen, genom E. Gippini Fournier och J. Samnadda, bada i egenskap av ombud,
och efter att den 18 september 2019 ha hort generaladvokatens forslag till avgorande,

foljande

Dom

Begiran om forhandsavgorande avser tolkningen av artikel 5.1 b, artikel 10.1 forsta stycket och
artikel 12.1 i Europaparlamentets och radets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om
tillndrmningen av medlemsstaternas varumaérkeslagar (EUT L 299, 2008, s. 25).

Begidran har framstillts i ett mal mellan & ena sidan AR och a andra sidan Cooper International Spirits

LLC, St Dalfour SAS och Etablissements Gabriel Boudier SA, angdende en talan om varumairkesintrang
som vickts av AR.

Tillimpliga bestimmelser

Unionsrdtt

Direktiv 2008/95
I skélen 6 och 9 i direktiv 2008/95 anges foljande:

”(6) ,... Medlemsstaterna bor dven fortsattningsvis fa bestimma vilka konsekvenser som upphévande
eller ogiltighetsforklaring av varumarken ska fa.

(9) For att minska det totala antalet registrerade och skyddade varumérken inom [unionen] och
ddrmed antalet tvister dem emellan dr det av vikt att registrerade varumairken faktiskt anviands
och att de upphédvs om sa inte &r fallet. Det dr nodvéndigt att se till att... ett varumérke inte med
framgang kan aberopas i ett mal om intrang om det efter invindning av en part slas fast att
varumirket kan upphdvas. I [detta] fall tillkommer det medlemsstaterna sjilva att bestimma
tillampliga procedurregler.”

Artikel 5 i detta direktiv har rubriken "Réttigheter som dr knutna till ett varumarke”. Artikel 5.1 har
foljande lydelse:

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

a) tecken som ér identiska med varumirket med avseende pa de varor och tjédnster som ér identiska
med dem for vilka varumarket dr registrerat,
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b) tecken som pa grund av sin identitet eller likhet med varumaérket och identiteten eller likheten hos
de varor och tjdnster som técks av varumérket och tecknet kan leda till f6rvéixling hos allménheten,
inbegripet risken for association mellan tecknet och varumarket.”

Artikel 10 i direktivet, som har rubriken "Bruk av varumirken”, foreskriver foljande i punkt 1 forsta
stycket:

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

Artikel 11 i samma direktiv, med rubriken ”Réttsliga eller administrativa sanktioner vid bristande
anvdndning av ett varumarke”, foreskriver foljande i punkt 3:

"Om ett genkdromal om upphédvande av registrering gors, far en medlemsstat bestimma, utan hinder
av tillimpningen av artikel 12, att ett varumirke inte med framgang kan aberopas i ett mal om
intrang om det efter invindning fran en part slas fast att varumérket kan upphévas i enlighet med
artikel 12.1.”

Artikel 12 i direktiv 2008/95, med rubriken "Grunder f6r upphévande”, foreskriver foljande i punkt 1:

"Ett varumdrke ska kunna upphdvas om det inom en sammanhdngande femarsperiod utan giltiga
skél inte har tagits i faktiskt bruk i medlemsstaten i fraga for de varor eller tjanster for vilka det
registrerats.

Emellertid kan ingen krdva att varumaérket ska upphévas om varumairket har tagits i verkligt bruk eller
dess bruk aterupptagits under tiden mellan utgangen av femarsperioden och ansékan om upphévande.

Om bruket av varumirket paborjas eller dterupptas inom en tremanadersperiod fore ansokan om
upphédvande, och denna treménadersperiod inleds tidigast vid utgdngen av den sammanhéngande
femérsperiod under vilken mirket inte anvénts, ska emellertid anvdndningen ldmnas utan avseende
om forberedelserna for att inleda eller ateruppta den vidtogs forst efter det att innehavaren fick
kdnnedom om att en ans6kan om upphédvande kunde komma att goras.”

Direktiv 2004/48/EG

Artikel 13 i Europaparlamentets och radets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om
sakerstéillande av skyddet for immateriella rattigheter (EUT L 157, 2004, s. 45), med rubriken
”"Skadestand”, har f6ljande lydelse:

”1. Medlemsstaterna skall se till att de behoriga rdttsliga myndigheterna, efter ansokan fran den
skadelidande parten, forpliktar den som har begatt immaterialrattsintrang och som visste eller
rimligen borde ha vetat att han eller hon dgnade sig at intrangsgorande verksamhet, att betala ett
skadestdnd till réattighetshavaren som é&r lampligt i forhallande till den faktiska skada som denne har
orsakats till foljd av intranget.

Nar de rattsliga myndigheterna faststéller skadestandet
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a) skall de beakta alla relevanta omsténdigheter, sdsom de negativa ekonomiska konsekvenserna,
déribland utebliven vinst, for den skadelidande parten, den otillborliga vinst som intrangsgoéraren
har gjort och, dir sa ar lampligt, omstédndigheter av annan &n rent ekonomisk betydelse, sasom
ideell skada som rattighetshavaren har fororsakats genom intranget,

eller

b) kan de, som ett alternativ till a dér sa dr lampligt, faststélla skadestandet till ett engangsbelopp pa
grundval av sddana faktorer som atminstone det belopp som skulle ha betalats i royalty eller avgift
om intrangsgoraren hade begirt tillstind att nyttja den immateriella réttigheten i fraga.

2. For de fall da en intrangsgorare har begatt ett immaterialrattsintrdng utan att ha vetat eller rimligen

borde ha vetat om det, far medlemsstaterna foreskriva att de rittsliga myndigheterna far forordna om
aterbetalning av vinst eller betalning av skadestand som kan vara faststdllt i forvag.”

Forordning (EG) nr 207/2009

I artikel 9.1, artikel 15.1 forsta stycket och artikel 51.1 a i radets férordning (EG) nr 207/2009 av den
26 februari 2009 om [EU-varumirken] (EUT L 78, 2009, s. 1) foreskrivs bestaimmelser som i huvudsak
motsvarar dem i artikel 5.1, artikel 10.1 forsta stycket och artikel 12 i direktiv 2008/95.

I artikel 55.1 i forordning nr 207/2009, med rubriken "Réttsverkningar av upphévande och ogiltighet”,
anges foljande:

"I den utstrackning som innehavarens rattigheter helt eller delvis forklaras upphévda ska
[EU-]varumaérket anses ha forlorat de réttsverkningar som anges i denna forordning fran dagen for

ansOkan om upphévande eller framstdllan av genkdromalet. Pa begéiran av en av parterna kan det i
beslutet faststillas den tidigare tidpunkt vid vilken grunden fér upphévande intraffade.”

Fransk rditt

I artikel L 713-1 i Code de la propriété intellectuelle (lagen om immateriella rattigheter), i dess lydelse
vid tidpunkten for omstiandigheterna i det nationella malet, foreskrivs foljande:

"Registrering av varumaérket ger dess innehavare en dganderitt till detta varumérke for de varor och
tjidnster som angetts for varumarket.”

Artikel L. 713-3 i denna lag har féljande lydelse:

"Savida inte innehavaren har lamnat sitt samtycke ar foljande hanteringar forbjudna, om det kan
uppkomma en risk for forvixling hos allménheten:

b) att imitera ett varumdrke och att anvidnda ett imiterat varumirke for varor eller tjanster som é&r
identiska med eller liknar dem som angetts vid registreringen.”

I artikel L. 714-5 i samma lag foreskrivs foljande:
"En varumdrkesinnehavares rittigheter till varumirket ska upphédvas, 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.
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Upphévandet trider i kraft vid utgdngen av den femarsperiod som foreskrivs i forsta stycket i denna
artikel. Det har en absolut verkan.”

I artikel L 716-14 i lagen om immateriella rattigheter foreskrivs foljande:

"Vid faststdllandet av skadestandet ska domstolen separat beakta de negativa ekonomiska
konsekvenserna, ddribland utebliven vinst, for den skadelidande parten, intrangsgorarens vinst och den
ideella skada som rattighetshavaren har lidit till foljd av intranget.

Domstolen kan emellertid, som alternativ och pa begdran av den skadelidande parten, tillerkdnna
skadestand med ett schablonbelopp som inte far understiga det belopp som skulle ha betalats i royalty
eller avgift om intrangsgoraren hade begért tillstand att utnyttja den rattighet som intrangsgoraren har
gjort intrang i.”

Malet vid den nationella domstolen och tolkningsfragan
Klaganden i det nationella malet salufor alkohol och spritdrycker.

Den 5 december 2005 ansokte han om registrering av ord- och figurmarket SAINT GERMAIN vid
Institut national de la propriété intellectuelle (Nationella institutet for immateriella rattigheter,
Frankrike).

Varumairket registrerades den 12 maj 2006 under nr 3 395502 for varor och tjinster i klasserna 30, 32
och 33, i den mening som avses i Nicedverenskommelsen om internationell klassificering av varor och
tjanster vid varumérkesregistrering av den 15 juni 1957, med dndringar och tilligg, och som bland
annat avser alkoholdrycker (ej ol), cider, spritdrycker som framjar matsmaéltningen, vin och
spritdrycker samt alkoholhaltiga extrakt och essenser.

Efter att ha fatt kinnedom om att Cooper International Spirits saluférde en likor under beteckningen
”St-Germain”, tillverkad av St Dalfour och av Etablissements Gabriel Boudier, vickte klaganden, den
8 juni 2012, talan mot dessa tre bolag vid Tribunal de grande instance de Paris
(Forstainstansdomstolen i Paris, Frankrike) om varumairkesintrang genom efterbildning eller, i andra
hand, genom imitation.

I ett parallellt mal upphdvde Tribunal de grande instance de Nanterre (Forstainstansdomstolen i
Nanterre, Frankrike), genom dom av den 28 februari 2013, klagandens rattigheter till varumairket
SAINT GERMAIN fran och med den 13 maj 2011. Denna dom faststilldes av Cour d’appel de
Versailles (Appellationsdomstolen i Versailles, Frankrike) genom dom av den 11 februari 2014, som
vunnit laga kraft.

I Tribunal de grande instance de Paris (Forstainstansdomstolen i Paris) vidholl klaganden sina
yrkanden om intrang for perioden fore upphdvandet och som inte omfattades av preskription, det vill
saga mellan den 8 juni 2009 och den 13 maj 2011.

Tribunal de grande instance de Paris (Forstainstansdomstolen i Paris) ogillade dessa yrkanden i deras
helhet genom dom av den 16 januari 2015, med motiveringen att det aktuella varumarket inte hade

anvints efter det att det hade registrerats.

Denna dom faststilldes av Cour d’appel de Paris (Appellationsdomstolen i Paris, Frankrike) genom
dom av den 13 september 2016.
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Som skil for sin dom papekade Cour d’appel de Paris (Appellationsdomstolen i Paris) bland annat att
den bevisning som klaganden i det nationella mélet hade aberopat inte var tillracklig for att visa att
varumirket SAINT GERMAIN faktiskt hade anvints.

Cour d’appel de Paris (Appellationsdomstolen i Paris) drog hidrav slutsatsen att klaganden i det
nationella malet inte med framgéng kunde gora gillande att varumirkets funktion, att garantera
ursprunget, hade skadats. Enligt nimnda domstol kunde klaganden inte heller hénvisa till ett intrang i
det anvidndningsmonopol som ar kopplat till hans varumairke, eller att varumérkets funktion som
investering skadas, eftersom en konkurrents anvindning av ett kdnnetecken som &r identiskt med
varumérket, utan att anvinda varumarket, inte patagligt kan hdmma anvéndningen av varumairket.

Klaganden i det nationella malet 6verklagade denna dom och gjorde géllande att Cour d’appel de Paris
(Appellationsdomstolen i Paris) hade &sidosatt artiklarna L 713-3 och L 714-5 i lagen om immateriella
rattigheter.

Till stod for denna grund har klaganden gjort gillande att det var fel att ogilla samtliga yrkanden om
varumairkesintrdng med motiveringen att det inte hade visats att varumirket SAINT GERMAIN
verkligen hade anvints, trots att det varken i unionsrétten eller i lagen om immateriella réttigheter
foreskrivs att varumdrkesinnehavaren, for att atnjuta varumirkesskydd, inom fem ar efter
registreringen av varumérket maste styrka att varumérket har anvénts. I fraiga om varumérkesintrang
ska risken for forviaxling hos allmdnheten bedomas abstrakt i forhallande till foremélet for
registreringen och inte i forhéllande till en konkret situation pa marknaden.

Motparterna i det nationella mélet har ddremot gjort géllande att ett varumiérke endast fyller sin
grundldggande funktion om innehavaren faktiskt anvinder det for att ange det kommersiella
ursprunget for de varor eller tjanster for vilka varumaérket ar registrerat och om en innehavare som
inte anvinder sitt varumérke i enlighet med dess ursprungliga funktion inte kan &beropa att denna
funktion har skadats eller att det finns risk for att den skadas.

Cour de cassation (Hogsta domstolen, Frankrike) har inledningsvis angett att den grund for
overklagande som den har att prova inte avser kritik mot att Cour dappel de Paris
(Appellationsdomstolen i Paris) inte provade intrdnget med hansyn till atergivningen av varumérket
utan med avseende pa efterbildning av varumairket, vilket forutsitter att det foreligger en risk for
forvaxling hos allmdnheten. Cour de cassation (Hogsta domstolen, Frankrike) har understrukit att den
nationella ratten foreskriver att bedomningen av huruvida det foreligger en sadan risk omfattas av den
exklusiva behorigheten for den domstol som avgor sakfragorna, och att Cour de cassation endast &r
behorig att bedoma huruvida den 6verklagade domen ar forenlig med tillamplig rétt.

Den hinskjutande domstolen har gjort gillande att EU-domstolen, vad giller varumaérkesintrang
genom imitation, har slagit fast att ndr ett kdnnetecken som ar identiskt med eller liknar varumarket
anvinds pa ett sitt som medfor en risk for forvixling hos allménheten, sa skadar eller kan denna
anvindning skada varumirkets grundliggande funktion (dom av den 12 juni 2008, O2 Holdings
och O2 (UK), C-533/06, EU:C:2008:339, punkt 59). I detta avseende fann EU-domstolen ocksa att
dven om varumirkets ursprungsangivelsefunktion inte ér den enda funktionen som fortjanar skydd
mot intrang fran tredje man (dom av den 22 september 2011, Interflora och Interflora British Unit,
C-323/09, EU:C:2011:604, punkt 39), dr skyddet mot efterbildning genom reproduktion, genom att det
ar absolut och forbehallet ingrepp inte endast i varumérkets vésentliga funktion utan ockséa i andra
funktioner, bland annat avseende kommunikation, investering och reklam, d&n mer omfattande &n
skyddet mot efterbildning genom imitation, vars genomforande kréver att det finns en risk for
forvaxling och alltsd en mojlig skada pa varumérkets vésentliga funktion (dom av den 18 juni 2009,
L’Oréal, C-487/07, punkterna 58 och 59).
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Cour de cassation (Hogsta domstolen) har &dven angett att EU-domstolen har slagit fast att ett
varumirke alltid forvintas uppfylla sin ursprungsangivelsefunktion, medan det endast uppfyller sina
andra funktioner om varumairkesinnehavaren anvéinder det i ett visst syfte, sdrskilt for reklamdandamal
eller i investeringssyfte (dom av den 22 september 2011, Interflora och Interflora British Unit,
C-323/09, EU:C:2011:604, punkt 40).

Nar det giller bedomningen av varumérkesintrang genom imitation har Cour de cassation (Hogsta
domstolen) angett att det enda som ska bedomas, med hénsyn till denna réttspraxis, dr den skada pa
varumirkets grundlaggande funktion som forvéxlingsrisken har medfort.

Klaganden har i detta avseende gjort gillande att domstolen i domen av den 21 december 2016,
Lansforsakringar (C-654/15, EU:C:2016:998), slog fast att artikel 15.1 och artikel 51.1 a i férordning
nr 207/2009 ger varumairkesinnehavaren en anstandsperiod for att borja gora verkligt bruk av sitt
varumirke, under vilken denne kan &beropa ensamritt till varumérket med stod av artikel 9.1 i
nidmnda forordning for samtliga varor och tjdnster, utan att behova visa att varumarket varit i verkligt
bruk. Detta innebdr att omfattningen av varumairkesinnehavarens rittigheter under denna period ska
bedomas med hinsyn till de varor och tjanster som avses i registreringen av varumirket och inte
utifran det bruk som innehavaren har kunnat gora av varumérket under denna period.

Cour de cassation (Hogsta domstolen) anser emellertid att det aktuella nationella malet skiljer sig fran
det mal som gav upphov till domen av den 21 december 2016, Lansforsikringar (C-654/15,
EU:C:2016:998), genom att varumérkesinnehavarens réttigheter i forevarande fall upphévdes pa grund
av att varumairket inte hade anvénts under fem ar efter registreringen av varumarket.

Foljaktligen uppkommer fragan huruvida en varumérkesinnehavare som aldrig har anvint detta
varumirke, och vars rittigheter till det har upphévts vid utgangen av den femarsperiod som foreskrivs i
artikel 10.1 forsta stycket i direktiv 2008/95, kan gora gillande att varumarkets grundldggande funktion
har skadats, och foljaktligen begira ersittning for skada till foljd av tredje mans anvindning av ett
identiskt eller liknande kénnetecken under den femarsperiod som foljde efter registreringen.

Det dr mot denna bakgrund som Cour de cassation (Kassationsdomstolen) beslutade 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 varumairkesrattigheter vid utgédngen av en
femarsperiod efter offentliggdrandet av registreringen, kan erhalla ersittning for skada genom intrang i
varumérkets vésentliga funktion, orsakat av en tredje man genom anvéindning, fore den dag da
varumdrkesrattigheterna forlorades, av ett kdnnetecken liknande det aktuella varumirket for att
sarskilja varor eller tjanster som var identiska med eller liknade dem for vilka varumirket hade
registrerats?”

Provning av tolkningsfragan

Den hinskjutande domstolen har stillt sin fraga for att fa klarhet i huruvida artikel 5.1 b, artikel 10.1
forsta stycket och artikel 12.1 forsta stycket i direktiv 2008/95 ska tolkas sa, att en
varumirkesinnehavare vars rittigheter har upphivts fem ar efter registreringen av varumérket pa
grund av att det inte har tagits i verkligt bruk i medlemsstaten i fraga for de varor eller tjanster for
vilka det registrerats, behaller rétten att krdva erséttning for den skada som tredje man har orsakat
genom att fore den dag da varumarkesrittigheterna forlorades ha anvint ett liknande kénnetecken for
identiska eller liknande varor eller tjanster, vilket inneburit en risk for forvixling med
varumairkesinnehavarens varumarke.
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Domstolen har redan slagit fast att artikel 15.1 och artikel 51.1 a i forordning nr 207/2009 ger
varumérkesinnehavaren en anstandsperiod for att borja gora verkligt bruk av sitt varumérke, under
vilken denne kan aberopa ensamritt till varumérket med stod av artikel 9.1 i ndimnda forordning for
samtliga varor och tjanster, utan att behova visa att varumérket varit i verkligt bruk (dom av den
21 december 2016, Lansforsakringar, C-654/15, EU:C:2016:998, punkt 26).

I syfte att, i enlighet med artikel 9.1 b i ndmnda forordning, faststilla om den pastadda
intrangsgorarens varor eller tjanster ar identiska med eller av liknande slag som de varor eller tjanster
som omfattas av EU-varumairket, ska det, under den feméarsperiod som foljer efter registreringen av
EU-varumirket, goras en beddomning av omfattningen av den ensamritt som foljer enligt den
bestimmelsen med avseende pa de varor och tjanster som registreringen av varumérket omfattar, och
inte i forhallande till innehavarens eventuella anvandning av varumaérket under den tidsperioden (dom
av den 21 december 2016, Lansforsdkringar, C-654/15, EU:C:2016:998, punkt 27).

Eftersom artikel 9.1, artikel 15.1 och artikel 51.1 a i forordning nr 207/2009 i huvudsak motsvarar
artikel 5.1, artikel 10.1 forsta stycket och artikel 12.1 forsta stycket i direktiv 2008/95, kan denna
rattspraxis i sin helhet 6verforas analogt pa tolkningen av sistndmnda bestimmelser.

Domstolen har emellertid slagit fast att omfattningen av ndmnda ensamritt, efter det att fristen pa fem
ar efter registreringen av EU-varumadrket har 16pt ut, visserligen kan paverkas av den omstédndigheten
att det pa grundval av ett genkdromal eller en invindning i sak som framstillts av tredje man i ett
mal om varumadrkesintrang konstateras att innehavaren i det skedet dnnu inte borjat gora verkligt
bruk av sitt varumirke for en del av de varor eller tjanster eller for samtliga varor eller tjanster som
registreringen av varumidrket omfattar (se, for ett liknande resonemang, dom av den
21 december 2016, Lansforsikringar, C-654/15, EU:C:2016:998, punkt 28).

Séasom den hénskjutande domstolen har papekat skiljer sig det nationella malet fran det mal som gav
upphov till domen av den 21 december 2016, Lansforsékringar (C-654/15, EU:C:2016:998), genom att
det forstndmnda avser just omfattningen av ensamritten vid utgangen av anstandsperioden, i en
situation déar varumérket redan har upphévts.

Det ska saledes provas huruvida upphdvandet av de rdttigheter som &r knutna till det berdrda
varumadrket, inom ramen for direktiv 2008/95, kan paverka innehavarens mojlighet att, efter det att
anstandsperioden har 16pt ut, gora géllande intrdng i ensamrétten till varumérket under denna period.

I enlighet med skil 6 i direktivet, i vilket det bland annat anges att [m]edlemsstaterna ... dven
fortsattningsvis [bor] fa bestaimma vilka konsekvenser som upphdvande eller ogiltighetsforklaring av
varumérken ska fa”, har direktivet gett den nationella lagstiftaren frihet att bestimma den dag da ett
varumadrke far rittsverkan. Vidare framgér det av artikel 11.3 i samma direktiv att medlemsstaterna ar
fria att bestimma om de Onskar foreskriva att ett varumarke, om ett genkdromél om upphédvande av
registrering gors, inte med framgang kan aberopas i ett mal om intrdng om det efter en invindning
fran en part sléas fast att varumairket kan upphévas i enlighet med artikel 12.1 i samma direktiv.

I forevarande fall har den franska lagstiftaren, sdsom generaladvokaten har papekat i punkt 79 i sitt
forslag till avgorande, valt att lata upphdvandet av ett varumirke pa grund av att det inte anvénts, fa
verkan fran och med utgangen av en frist pa fem ar efter registreringen. Beslutet om hénskjutande
innehaller inte heller nagon uppgift som talar for att den franska lagstiftaren, vid tidpunkten for
omsténdigheterna i det nationella malet, anvént sig av den mojlighet som foreskrivs i artikel 11.3 i
direktiv 2008/95.

Hirav foljer att den franska lagstiftningen later varumérkesinnehavaren bibehalla majligheten att, efter

det att anstandsperioden har 16pt ut, gora gillande intrang i ensamritten till varumarket under denna
tid, &ven om varumairkesinnehavarens réttigheter till varumarket har upphévts.
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COOPER INTERNATIONAL SPIRITS M.FL.

Nar det giller faststillande av skadestand finns det anledning att hanvisa till direktiv 2004/48, och
sarskilt till artikel 13.1 forsta stycket dari, enligt vilken skadestandet ska “anpassas till den faktiska
skada som [varumairkesinnehavaren] har lidit”.

Aven om den omstindigheten att ett varumirke inte har anvints inte i sig utgér hinder for ersittning
for intrang, ar denna omsténdighet icke desto mindre en omstindighet som é&r viktig att beakta vid
faststillandet av forekomsten av och, i forekommande fall, omfattningen av den skada som
innehavaren har lidit och, foljaktligen, storleken pa det skadestaind som denne eventuellt kan begéra.

Mot bakgrund av det ovan anforda ska tolkningsfragan besvaras enligt foljande. Artikel 5.1 b,
artikel 10.1 forsta stycket och artikel 12.1 forsta stycket i direktiv 2008/95, jamforda med skél 6 i detta
direktiv, ska tolkas si, att medlemsstaterna fir lata en varumirkesinnehavare vars rittigheter har
upphévts fem ar efter registreringen av varumarket pa grund av att det inte har tagits i verkligt bruk i
medlemsstaten i fraga, for de varor eller tjanster for vilka det registrerats, behdlla rétten att krdva
ersattning for den skada som tredje man har orsakat genom att fore den dag da
varumadrkesréttigheterna forlorades ha anvént ett liknande kédnnetecken for identiska eller liknande
varor eller tjanster, vilket inneburit en risk for forvixling med varumarkesinnehavarens varumarke.

Rittegangskostnader

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

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (femte avdelningen) f6ljande:

Artikel 5.1 b, artikel 10.1 forsta stycket och artikel 12.1 forsta stycket i Europaparlamentets och
radets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnirmningen av medlemsstaternas
varumirkeslagar, jamforda med skil 6 i detta direktiv, ska tolkas sa, att medlemsstaterna far
lata en varumirkesinnehavare vars rittigheter har upphivts fem ar efter registreringen av
varumirket pa grund av att det inte har tagits i verkligt bruk i medlemsstaten i fraga, for de
varor eller tjanster for vilka det registrerats, behalla ritten att kriva ersittning for den skada
som tredje man har orsakat genom att fore den dag da varumirkesrittigheterna forlorades ha
anvint ett liknande kidnnetecken for identiska eller liknande varor eller tjianster, vilket inneburit
en risk for forvixling med varumairkesinnehavarens varumarke.

Underskrifter
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