g

W Rattsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (tionde avdelningen)

den 2 juni 2022 *

"Begiran om forhandsavgorande — Tillndrmning av lagstiftning — Varumérken —
Direktiv 2008/95/EG — Artikel 5 — Réttigheter som ar knutna till varuméarket — Artikel 6.2 —
Begréinsningar av ett varumarkes rattsverkan — Rétt saknas for innehavaren av ett varumaérke att

forbjuda tredje man att i ndringsverksamhet anvdnda en dldre rattighet som endast géller i ett
avgransat geografiskt omrade — Villkor — Begreppet ’dldre réittighet’ — Firma — Innehavare av
ett yngre varumarke som innehar en dnnu dldre réttighet — Relevans”
I mal C-112/21,
angdende en begdran om féorhandsavgoérande enligt artikel 267 FEUF, framstalld av Hoge Raad der
Nederlanden (Hogsta domstolen i Nederldnderna) genom beslut av den 19 februari 2021, som
inkom till domstolen den 25 februari 2021, i malet
X BV
mot
Classic Coach Company vof,
Y,
Z,
meddelar

DOMSTOLEN (tionde avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden I. Jarukaitis samt domarna M. Ilesi¢ (referent) och
D. Gratsias,

generaladvokat: G. Pitruzzella,
justitiesekreterare: A. Calot Escobar,

efter det skriftliga forfarandet,

* Rattegangssprak: nederldndska.

SV
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med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— X BV, genom F.I van Dorsser, advocaat,

— Classic Coach Company vof, Y och Z, genom M.G. Jansen, advocaat,
— Polens regering, genom B. Majczyna, i egenskap av ombud,

— Europeiska kommissionen, inledningsvis genom E. Gippini Fournier och P.-]J. Loewenthal,
dérefter av P.-J. Loewenthal, bada i egenskap av ombud,

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

foljande

Dom

Begiran om forhandsavgorande avser tolkningen av artikel 6.2 i Europaparlamentets och radets
direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillndrmningen av medlemsstaternas
varumadrkeslagar (EUT L 299, 2008, s. 25).

Begiran har framstillts i ett mal mellan X BV, ett foretag for persontransport med turistbussar, a
ena sidan, och Classic Coach Company vof, ett annat foretag som ocksa bedriver verksamhet for
persontransport med turistbussar (nedan kallat Classic Coach), och tva fysiska personer, Y och Z,
a andra sidan, angaende ett pastatt intrang i det Benelux-varumérke som X ar innehavare av.

Tillimpliga bestimmelser

Internationell rdtt

Pariskonventionen

I artikel 1.2 i Pariskonventionen for industriellt rattsskydd, undertecknad i Paris den 20 mars 1883,
senast reviderad i Stockholm den 14 juli 1967 och dndrad den 28 september 1979 (Forenta
nationernas fordragssamling, volym 828, nr 11851, s. 305) (nedan kallad Pariskonventionen)
foreskrivs foljande:

"Det industriella rattsskyddet har till foremélpatent, nyttighetsmodeller, industriella monster och
modeller, fabriks- eller handelsmérken, servicemirken, firma samt ursprungsbeteckningar dven som
undertryckande av illojal konkurrens.”

I artikel 8 i Pariskonventionen foreskrivs foljande:

"Firma skall, vare sig den ingér i fabriks- eller handelsmaérke eller icke, utan villkor av anmaélan eller
registrering atnjuta skydd i samtliga unionslander.”
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TRIPs-avtalet

Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialritter, av den 15 april 1994 (nedan kallat
TRIPs-avtalet), vilket utgor bilaga 1 C till avtalet om upprittande av Vérldshandelsorganisationen
(WTO), ingicks den 15 april 1994 i Marrakech och godkéndes genom radets beslut 94/800/EG av
den 22 december 1994 om ingdende pa gemenskapens vignar — vad betriffar frdgor som omfattas
av dess behorighet — av de avtal som é&r resultatet av de multilaterala forhandlingarna i
Uruguayrundan (1986-1994) (EGT L 336, 1994, s. 1; svensk specialutgava, omrade 1, volym 38,
s. 3).

Artikel 1 i TRIPs-avtalet har rubriken ”Skyldigheternas art och omfattning”. I punkt 2 i den
artikeln foreskrivs foljande:

"I detta avtal avser uttrycket immaterialrdtt alla kategorier av immaterialritt som omfattas av
avsnitt 1-7 i del I1.”

Artikel 2 i avtalet har rubriken "Immaterialréittskonventioner”. I punkt 1 i den artikeln foreskrivs
foljande:

"Betréffande delarna II, III och IV i detta avtal skall medlemmarna uppfylla artiklarna 1-12 och 19 i
Pariskonventionen (1967).”

Artikel 16 i avtalet har rubriken "Réttigheter som &r knutna till ett varumérke”. I punkt 1 i den
artikeln foreskrivs foljande:

“Innehavaren av ett registrerat varumirke skall ha ensamritt att forhindra tredje man att utan
innehavarens samtycke i naringsverksamhet anvanda identiskt lika eller liknande tecken for varor
eller tjanster som é&r identiska med eller liknar dem for vilka varumérket har registrerats, om
anvdndningen kan leda till forvixling. Nér ett identiskt lika tecken anvéinds for identiskt lika varor
eller tjanster skall forvéxlingsrisk anses foreligga. De ovan angivna rattigheterna skall inte skada dldre
rattigheter och skall inte heller paverka medlemmarnas mdojligheter att bevilja rattigheter pa grundval
av anvandning.”

Unionsrdtt
I skdl 5 i direktiv 2008/95 anges foljande:

"Detta direktiv bor inte franta medlemsstaterna deras ratt att fortsitta skydda sadana varumérken
som forvirvats genom anvdndning, utan bér behandla dem endast med avseende pa foérhallandet
mellan dem och sddana varumirken som forvérvats genom registrering.”

I artikel 1, med rubriken "Rackvidd”, i detta direktiv foreskrivs foljande:

"Detta direktiv ska tillimpas for varuméarken avseende varor eller tjanster vilka i en medlemsstat ar
foremal for registrering eller ansokan om registrering som individuellt varumaérke, kollektivmarke eller
garanti- eller kontrollmairke, eller vilka ar foremal for registrering eller ansékan om registrering hos
Benelux byra for immateriell dganderitt eller féoremal for en internationell registrering med
rattsverkan i en medlemsstat.”
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Artikel 4 i direktivet har rubriken ”"Ytterligare registreringshinder eller ogiltighetsgrunder med
avseende pa konflikter med aldre rittigheter”. I punkt 4 i den artikeln foreskrivs f6ljande:

"Vidare fir en medlemsstat besluta att ett varumirke inte ska registreras eller, om det ar
registrerat, ska kunna ogiltigforklaras i foljande fall:

b) Om ritten till ett oregistrerat varumairke eller till ett annat i forvarvsverksamhet anvént tecken
har forvirvats fore tidpunkten for ansokan om registrering av det yngre maérket eller fore
tidpunkten for den foretrddesrétt som aberopats till stod for ansokan om registrering av det
yngre mirket och om det oregistrerade varumirket eller tecknet ger innehavaren rétt att
forbjuda anviandningen av det yngre varumarket.

c¢) Om anvédndningen av ett varumairke far forbjudas med stod av en annan dldre rattighet én de
rattigheter som avses i punkt 2 och led b i den héar punkten och sarskilt
i) ratten till ett namn,
ii) rétten till egen bild,
iii) en upphovsritt,
iv) en industriell réttighet.

I artikel 5 i samma direktiv, med rubriken "Réittigheter som dr knutna till ett varumairke”,
foreskrivs foljande:

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

a) tecken som ar identiska med varumirket med avseende pa de varor och tjinster som é&r
identiska med dem for vilka varumaérket ar registrerat,

b) tecken som pa grund av sin identitet eller likhet med varumérket och identiteten eller likheten
hos de varor och tjanster som tidcks av varumirket och tecknet kan leda till forvixling hos
allméanheten, inbegripet risken for association mellan tecknet och varumarket.

2. En medlemsstat far ocksa besluta att innehavaren ska ha rétt att forhindra tredje man, som inte
har hans tillstand, fran att i ndringsverksamhet anvinda ett tecken som é&r identiskt med eller
liknar varumairket med avseende pa varor och tjanster av annan art 4n dem for vilka varumaérket ar
registrerat, om detta dr ként i den medlemsstaten och om anvéndningen av tecknet utan skilig
anledning drar otillborlig fordel av eller ar till forfang for varumarkets sérskiljningsférmaga eller
renommeé.

3. Om villkoren i punkterna 1 och 2 ar uppfyllda far bland annat foljande forbjudas:
a) Att anbringa tecknet pa varor eller deras forpackning.

b) Att utbjuda varor till forsédljning, marknadsféra dem eller lagra dem for dessa d&ndamal eller
utbjuda eller tillhandahalla tjanster under tecknet.
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c) Att importera eller exportera varor under tecknet.

d) Attanvinda tecknet pa affarshandlingar och i reklam.

5. Punkterna 1-4 ska inte beréra en medlemsstats bestaimmelser om skydd mot anvindning av
ett tecken for annat dndamal én att sdrskilja varor eller tjdnster, om anvindning av tecknet i fraga
utan skilig anledning drar otillborlig fordel av eller &r till forfang for varumaérkets
sarskiljningsformaga eller renommé.”

I artikel 6 i direktiv 2008/95 som har rubriken "Begrdnsningar av ett varumaérkes réttsverkan”
foreskrivs foljande:

”1. Varumdrket ger inte innehavaren rdtt att forhindra tredje man att i nédringsverksamhet
anvinda

a) sitt eget namn eller sin egen adress,

2. Varumirket ger inte innehavaren ritt att forbjuda tredje man att i naringsverksamhet anvinda
en édldre rattighet som endast géller i ett avgréinsat geografiskt omrade om réttigheten erkdnns av
den ifrdgavarande medlemsstatens lagstiftning samt anvdnds inom granserna for det territorium i
vilket den &r erkédnd.”

I artikel 9 i direktivet, med rubriken "Réttighetsforlust till f6ljd av passivitet”, foreskrivs foljande:

”1. Om innehavaren av ett dldre varumairke ... har funnit sig i att ett yngre varumairke, som é&r
registrerat i en medlemsstat, har anvénts i medlemsstaten under fem ar i f6ljd och han har varit
medveten om det, har han inte langre rétt att med aberopande av det dldre varumarket begira att
det yngre varumairket ska ogiltigforklaras eller motsétta sig att det anvinds med avseende pa de
varor eller tjanster for vilka det har brukats, forutsatt att ansokan om registrering av det yngre
varumadrket inte har gjorts i ond tro.

2. En medlemsstat far bestimma att punkt 1 dven ska tillimpas pa innehavaren av ett dldre
varumairke som avses i artikel 4.4 a eller annan éldre réttighet som avses i artikel 4.4 b eller c.

3. I de fall som ndmns i punkterna 1 och 2 har innehavaren av ett yngre registrerat varuméarke
inte ratt att motsitta sig anvindningen av den dldre réttigheten, dven om den inte langre kan
aberopas gentemot det yngre varumarket.”

Direktiv 2008/95 har upphédvts och har med verkan fran den 15 januari 2019 ersatts av
Europaparlamentets och radets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 om
tillndrmningen av medlemsstaternas varumarkeslagstiftning (EUT L 336, 2015, s. 1). Innehallet i
artikel 6.2 i direktiv 2008/95 aterfinns numera, varvid endast redaktionella dndringar gjorts, i
artikel 14.3 i direktiv 2015/2436. Med hédnsyn till tidpunkten for omstdndigheterna i det
nationella malet ska forevarande begiran om férhandsavgorande emellertid prévas mot
bakgrund av direktiv 2008/95.
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Beneluxkonventionen

Artikel 2.20 i Beneluxkonventionen om immateriella rattigheter (varuméarken och monster) av
den 25 februari 2005, som undertecknades i Haag av Konungariket Belgien, Storhertigdomet
Luxemburg och Konungariket Nederlinderna och triddde i kraft den 1 september 2006 (nedan
kallad Beneluxkonventionen), har rubriken ”Skyddets omfattning”. Foljande foreskrivs i punkt 1:

"Det registrerade varumairket ger innehavaren en ensamrdtt. Utan hinder av en eventuell
tillimpning av gemensamma regler om skadestdndsansvar ger ensamritt till ett varumairke
innehavaren ratt att forhindra tredje man, som inte har hans tillstand, att

b. i ndringsverksamhet anvidnda ett kidnnetecken som pa grund av sin identitet eller likhet med
varumirket och av identiteten eller likheten hos de varor och tjinster som téicks av
varumairket och kénnetecknet kan leda till forvixling hos allmédnheten, inbegripet risken for
association mellan tecknet och varumaérket.

d. anvinda ett kdnnetecken for andra &ndamal dn att sdrskilja varor eller tjanster, om
anviandningen av kdnnetecknet utan skilig anledning drar otillborlig fordel av eller ar till
forfang for varumairkets sarskiljningsformaga eller renommé.”

I artikel 2.23 i Beneluxkonventionen, med rubriken "Begransning av ensamritten”, foreskrivs
foljande i punkt 2:

“Ensamritten till ett varumérke omfattar inte ritten att motsétta sig anvindning i ndringsverksamhet
av ett liknande tecken, vars skydd héarror fran en aldre réttighet som endast géller i ett avgrdnsat
geografiskt omrade om och i den man denna rittighet erkdnns av lagstiftningen i ett av
Beneluxlédnderna.”

Malet vid den nationella domstolen och tolkningsfragorna

Under perioden 1968-1977 var tva broder deldgare i ett handelsbolag med site i Amersfoort
(Nederldnderna), som bedrev verksamhet for persontransport med turistbussar under namnet
"Reis- en Touringcarbedrijf Amersfoort’s Bloei”. Fram till ar 1971 tillhandaholls persontransport
med turistbuss vid enstaka tillfallen av deras far, som bedrivit samma verksamhet sedan ar 1935.

Under ar 1975 bildade en av dessa broder (nedan kallad bror 1) X, som fran och med ar 1975 eller
ar 1978 anvénde sig av tva firmor, varav det ena delvis motsvarade ndmnda broders efternamn.

Ar 1977, efter det att bror 1 limnat det bolag som bildades ar 1968, drev den andra brodern (nedan
kallad bror 2), tillsammans med sin maka, verksamheten vidare i form av ett bolag med begrénsat
ansvar, samtidigt som han beholl samma firma som det bolag som bildades under ar 1968.

Under ar 1991 bildade bror 2 av skatteméssiga skal dven ett handelsbolag tillsammans med sin

maka. De tva bolagen som tillhor bror 2 och hans hustru har samexisterat och bada har pa sina
bussar angett uppgifter som innehaller en beteckning som motsvarar bror 2:s namn.
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Ar 1995, efter bror 2:s dod, beslutade hans tva soner, Y och Z, att driva verksamheten vidare och
bildade for detta d&ndamal Classic Coach, som ocksa dr etablerat i Nederldnderna. Sedan nagra
ar tillbaka har Classic Coachs bussar forsetts med en uppgift som aterfinns pa baksidan av
bussarna och som bland annat innehéller bror 2:s namn, eller ndrmare bestamt initialen i hans
fornamn foljt av hans efternamn.

X dr for ovrigt innehavare av ett Benelux-ordmairke som registrerades den 15 januari 2008 for
bland annat tjanster i klass 39 i Nicedverenskommelsen om internationell klassificering av varor
och tjanster vid varumaérkesregistrering av den 15 juni 1957, med dndringar och tilligg,
inbegripet tjanster som tillhandahalls av ett bussforetag. Detta varumirke motsvarar det
efternamn som &dr gemensamt for broderna 1 och 2.

Under dessa omstdndigheter vickte X talan vid Rechtbank Den Haag (domstolen i Haag,
Nederldnderna) och yrkade bland annat att motparterna i det nationella malet skulle forpliktas
att upphora med allt intrang i klagandens Benelux-ordmarke och firma.

X grundade sin talan pa den omstdndigheten att motparterna i det nationella mélet, genom att
anvidnda angivelsen som motsvarade bror 2:s efternamn, hade gjort intrdng i X varumarkesritt, i
den mening som avses i artikel 2.20 punkt 1 b och d i Benelux-konventionen, och dess réttigheter
till firman i den mening som avses i artikel 5 i Handelsnaamwet (lag om firma).

Motparterna i det nationella malet invinde mot det pastadda intrdnget och aberopade bland annat
artikel 2.23 punkt 2 i Benelux-konventionen som i huvudsak genomférde artikel 6.2 i rddets forsta
direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndirmningen av medlemsstaternas
varumadrkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgava, omrade 13, volym 17 s. 178) som
motsvarar artikel 6.2 i direktiv 2008/95. Motparterna i det nationella malet invinde dessutom
mot det pastddda intranget i firman genom att aberopa bland annat principen om
rattighetsforlust.

Genom dom av den 10 maj 2017 bif6ll Rechtbank Den Haag (Domstolen i Haag) X talan. Genom
dom av den 12 februari 2019 upphévde Gerechtshof Den Haag (Appellationsdomstolen i Haag,
Nederldnderna) emellertid denna dom och ogillade X 6verklagande.

X overklagade den domen till Hoge Raad der Nederlanden (Hogsta domstolen, Nederldnderna)
som fann att det var oklart ndr en ”dldre réttighet”, i den mening som avses i artikel 6.2 i
direktiv 2008/95, kan anses foreligga.

Det gar dven att tdnka sig att det for att anse att det foreligger en aldre rattighet kréavs att
varumirkesinnehavarens anvandning av varumarket, enligt tillimplig nationell lagstiftning, kan
forbjudas med stod av denna éldre réttighet. Det framgar nédmligen av bestimmelsens
tillkomsthistoria att en lydelse, som forekommer i det ursprungliga forslaget och som utvidgar
bestammelsens tillimpningsomrade till att omfatta &dldre réttigheter som endast giller i ett
avgransat geografiskt omrdde och som inte lingre kan aberopas mot det yngre registrerade
varumadrket, slutligen inte antogs.

Det gar ocksa att tédnka sig att det for att anse att en tredje man har en éldre réttighet har betydelse
huruvida innehavaren av varumaérket har en dnnu éldre réttighet, som erkénns i den ifrdgavarande
medlemsstatens lagstiftning, betréiffande det kdnnetecken som registrerats som varumérke, och,
om sa ér fallet, huruvida det med stod av denna énnu éldre réttighet d&r mojligt att forbjuda
ndmnda tredje man att anvinda denna péstatt dldre rattighet.
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Gerechtshof Den Haag (Appellationsdomstolen i Haag) slog fast att X, som innehar
Benelux-varumadrket, innehade rittigheter till firman som var &nnu éldre dn de réttigheter som
motparterna i det nationella malet hade vad giller det kénnetecken som registrerats som
varumadrke. Enligt samma domstol hade X emellertid, pa grund av réttighetsforlust till foljd av
passivitet, forlorat sin rétt att med hanvisning till dessa dldre réttigheter till firman férbjuda
motparterna i det nationella malet att anvdnda firman som motsvarar bror 2:s efternamn. Enligt
den domstolen befinner sig X séledes i en situation dér det inte kan forbjuda motparterna i det
nationella malet att anvinda denna firma med stod av X d@nnu éldre rattigheter till firman.

Bedomningen av om o&verklagandet till hogsta instans av ndmnda domstols beddmning ar
vilgrundat beror pa vilken riackvidd som begreppet éldre rattighet i artikel 6.2 i direktiv 2008/95
ska ges. Hoge Raad der Nederlanden (Hogsta domstolen i Nederldnderna) har preciserat att man
bor utga fran antagandet att samtliga firmor som é&r i fraga i det nationella malet &r réttigheter som
ar erkdnda i Nederldnderna i den mening som avses i artikel 6.2 i naimnda direktiv.

Mot denna bakgrund beslutade Hoge Raad der Nederlanden (Hogsta domstolen i Nederlanderna)
att vilandeforklara malet och stilla foljande fragor till EU-domstolen:

”1) Ar det for faststillandet av att en tredje man har en ildre rittighet i den mening som avses i
artikel 6.2 i [direktiv 2008/95]
a) tillrackligt att denne tredje man fore registreringen av varumairket i ndringsverksamhet har
anvant en rattighet som erkdnns av den ifrdgavarande medlemsstatens lagstiftning, eller
b) krévs det att denne tredje man med stod av denna dldre rattighet, enligt tillaimplig nationell
lagstiftning, kan forbjuda varumérkesinnehavaren att anvinda varumarket?

2) Har det for svaret pa fraga 1 betydelse huruvida varumérkesinnehavaren har en dnnu éldre
rattighet (som erkdnns av den ifrdgavarande medlemsstatens lagstiftning) till det
kédnnetecken som registrerats som varumairke, och har det, om sa ar fallet, i sa fall betydelse
huruvida varumaérkesinnehavaren med stod av denna dnnu dldre erkdnda réttighet kan
forbjuda tredje man att anvidnda sin pastatt dldre rattighet?”

Provning av tolkningsfragorna

Den forsta fragan

Den hinskjutande domstolen har stéllt den forsta fragan for att fa klarhet i huruvida artikel 6.2 i
direktiv 2008/95 ska tolkas s&, att det for att det ska anses foreligga en &ldre rdttighet i den
mening som avses i denna bestimmelse, kriavs att innehavaren av denna rattighet maste kunna
forbjuda innehavaren av det yngre varumaérket att anvédnda det varumairket.

Sasom framgar av beslutet om hénskjutande avser det nationella malet flera motstaende identiska
eller liknande firmor, vilka samtliga erkdnns i den nationella lagstiftningen och av vilka en av dem
senare har registrerats som varumérke av innehavaren. Enligt uppgifterna i detta beslut kan
innehavaren av det registrerade varumarket, pa grund av rattighetsforlust till f6ljd av passivitet,
enligt tillaimplig nationell rétt inte ldngre pa grundval av den dldre firma som vederborande sjilv
anvinder motsdtta sig anvindningen av en identisk eller liknande firma som anvédnds av tredje
man.
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Det ska i detta sammanhang erinras om att begreppet édldre réttighet, i den mening som avses i
artikel 6.2 i direktiv 2008/95, ska tolkas mot bakgrund av motsvarande begrepp i folkrittsliga
texter och pa ett sddant sdtt att det forblir forenligt med dessa, med beaktande dven av det
sammanhang i vilket dessa begrepp féorekommer och med beaktande av &ndamélet med relevanta
bestammelser i internationella avtal pa immaterialrdttens omrade (se, analogt, dom av den
2 april 2020, Stim och SAMI, C-753/18, EU:C:2020:268, punkt 29 och dér angiven rattspraxis).

Det framgar av domstolens praxis att en firma utgdr en réttighet som omfattas av uttrycket
immaterialrdtt i den mening som avses i artikel 1.2 i TRIPs-avtalet. Det framgar dessutom av
artikel 2.1 i det avtalet att det skydd for firmor som sdrskilt foreskrivs i artikel 8 i
Pariskonventionen uttryckligen ingar i nimnda avtal. WTO:s medlemmar &r séledes enligt
TRIPs-avtalet skyldiga att skydda firmor (dom av den 16 november 2004, Anheuser-Busch,
C-245/02, EU:C:2004:717, punkt 91).

Enligt artikel 16.1 sista meningen i TRIPs-avtalet ska det dessutom vara fradga om en dldre réttighet
som kan goras géllande. Uttrycket géllande innebér att den berdrda réttigheten maste omfattas av
TRIPs-avtalet med avseende pa dess tillimpning i tiden och fortfarande atnjuta skydd nir
innehavaren gor rittigheten gillande for att invdnda mot krav fran den varumairkesinnehavare
vars varumirke vederborande pastés gora intrang i (se, for ett liknande resonemang, dom av den
16 november 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, punkt 94).

Aven om en firma enligt artikel 8 i Pariskonventionen ska atnjuta skydd utan att det kan uppstillas
nagot krav pa registrering, utgér varken artikel 16.1 i TRIPs-avtalet eller artikel 8 i
Pariskonventionen i princip hinder for att firman enligt nationell rdtt underkastas villkor om viss
minsta anvidndning eller viss minsta kinnedom dédrom (se, for ett liknande resonemang, dom av
den 16 november 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, punkterna 96 och 97).

Vad betraffar den omstiandigheten att den rattighet som ér i fraga ska vara éldre, innebér detta att
grunden for den berorda réttigheten tidsmassigt ska foregd ratten till det varumérke som denna
rattighet pastas gora intrang i. Det dr ndmligen fraga om ett uttryck for principen om prioritet for
en édldre ensamritt, vilken utgdr en av grundstenarna i varumarkesréitten och mer allmént i all
immaterialritt (se, for ett liknande resonemang, dom av den 16 november 2004,
Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, punkt 98).

Enligt artikel 4.4 c i direktiv 2008/95 avses med begreppet éldre rattighet dessutom bland annat en
industriell réttighet, vilken endast ar en slags immateriell rédttighet. Det framgér av artikel 1.2 i
Pariskonventionen att en firma utgor en industriell rattighet.

Aven om artikel 4.4 c i direktiv 2008/95 i huvudsak tjinar andra syften 4n dem som avses i
artikel 6.2 i direktiv 2008/95, ndmligen att gora det mojligt for innehavaren av en dldre réttighet
att invinda mot registreringen av ett varumairke eller begéra att ett registrerat varumarke forklaras
ogiltigt, maste begreppet dldre réttighet som anvdnds i dessa bdda bestimmelser icke desto
mindre ha samma innebdrd, eftersom unionslagstiftaren i forevarande fall inte har uttryckt en
annan avsikt (se, analogt, dom av den 4 oktober 2011, Football Association Premier League m.fl,,
C-403/08 och C-429/08, EU:C:2011:631, punkt 188).

En firma kan foljaktligen utgéra en aldre rattighet vid tillimpningen av artikel 6.2 i
direktiv 2008/95.

ECLI:EU:C:2022:428 9
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Vad betréffar tillampningsvillkoren for artikel 6.2 i direktiv 2008/95 ska det inledningsvis erinras
om att ordalydelsen i en unionsbestimmelse som inte innehaller nagon uttrycklig hdanvisning till
medlemsstaternas réttsordningar for faststdllandet av bestimmelsens innebérd och
tillampningsomrade, i regel ska ges en sjalvstindig och enhetlig tolkning inom hela unionen, med
beaktande av lydelsen av den aktuella bestimmelsen, sammanhanget och de mal som efterstréavas
med de foreskrifter som bestimmelsen ingar i (se, for ett liknande resonemang, dom av den
30 november 2021, LR Generalprokuratira, C-3/20, EU:C:2021:969, punkt 79 och dir angiven
rattspraxis).

Vad giller ordalydelsen i artikel 6.2 i direktiv 2008/95 ska det papekas att féorutom de villkor som
ror, for det forsta, anvindningen av en sddan réttighet i naringsverksamhet, for det andra, den
omstdndigheten att den réttighet som &r i fraga ska vara éldre, for det tredje, att rittigheten
endast giller i ett avgrinsat geografiskt omrade och, for det fjérde, erkinnande av denna rittighet
i den berorda medlemsstatens lagstiftning, foreskrivs det i denna bestimmelse inte att tredje man,
for att denne ska kunna gora géllande réttigheten gentemot innehavaren av ett yngre varumarke,
ska kunna forbjuda anvandningen av réttigheten.

Denna tolkning stods savdl av det sammanhang som denna bestdmmelse ingdr i som av
systematiken i direktiv 2008/95. Enligt artikel 4.4 b och c i det direktivet far en medlemsstat
namligen foreskriva att ett varumaérke inte ska registreras eller, om det &r registrerat, ska kunna
ogiltigforklaras, bland annat dels om rétten till ett kinnetecken som anvénds i ndringsverksamhet
har forvdrvats fore tidpunkten for ansdkan om registrering av det yngre varumaérket eller, i
forekommande fall, fore tidpunkten for den foretradesratt som &beropats till stod for ansékan
om registrering av det yngre varumairket, och om det kdnnetecknet ger innehavaren ritt att
forbjuda anvdndningen av det yngre varumairket, dels om anvdndningen av ett varumaérke far
forbjudas med stod av en éldre réttighet, sasom en industriell réattighet.

Till skillnad fran de registreringshinder eller ogiltighetsgrunder som avser konflikter med &ldre
rattigheter som bland annat foreskrivs i artikel 4.4 b och c i direktiv 2008/95, som syftar till att
forhindra registrering av ett varumairke eller till att det ska ogiltigforklaras, foreskrivs i artikel 6.2
i direktivet endast en begrdnsning av de réttigheter som ar knutna till ett registrerat varumarke
enligt artikel 5 i direktivet.

Dessutom ska de dldre rattigheterna, i den mening som avses i artikel 6.2 i direktiv 2008/95, endast
gilla i ett avgrénsat geografiskt omrade, vilket innebér att de geografiskt sett inte kan avse ett
omrade som dr lika omfattande som det som ett registrerat varumérke avser, eftersom detta
vanligtvis avser hela det omrade for vilket det har registrerats.

Ett sddant synsitt, enligt vilket begransningen av de réttigheter som ar knutna till ett registrerat
varumérke omfattas av mindre strdnga villkor dn de som ska vara uppfyllda for att hindra
registrering av ett varumairke eller forklara det ogiltigt, &r dven forenligt med de mal som
efterstriavas med direktiv 2008/95, som rent allmant innebér att varumérkesinnehavarens intresse
av att varumairkets grundliaggande funktion bevaras ska vigas mot andra ekonomiska aktorers
intresse av att kidnnetecken som kan beteckna deras varor eller tjdnster hélls fria (se, for ett
liknande resonemang, dom av den 22 september 2011, Budéjovicky Budvar, C-482/09,
EU:C:2011:605, punkt 34 och dar angiven rattspraxis).

Denna tolkning kan inte med framgang ifrdgasdttas med hénvisning till bakgrunden till

bestammelsen, &ven om bakgrunden till en unionsbestimmelse kan ge relevanta upplysningar
om tolkningen av densamma (se, for ett liknande resonemang, dom av den 13 januari 2022,
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Tyskland m.fl./kommissionen, C-177/19 P-C-179/19 P, EU:C:2022:10, punkt 82). I forevarande
fall ska det papekas att lydelsen av nuvarande artikel 6.2 i direktiv 2008/95, sasom den foreslagits
av den italienska delegationen for Europeiska unionens rad, inte antogs i sin helhet vid antagandet
av direktiv 89/104, vilket senare kodifierades genom direktiv 2008/95. Enligt ndmnda delegations
forslag skulle begransningar av varumaérkets rattsverkan gélla "dven om den [édldre] rattigheten
inte langre kan dberopas mot ett yngre registrerat varumaérke”.

Av detta kan emellertid inte slutsatsen dras att unionslagstiftaren har velat begréinsa
tillampningsomradet for artikel 6.2 i direktiv 2008/95 till att endast avse dldre réttigheter som ger
innehavaren ritt att forbjuda anvindningen av det yngre varumairket. Ett sadant villkor skulle
ndmligen franta bestimmelsen dess dndamalsenliga verkan, eftersom villkoren for tillimpning av
niamnda bestimmelse i s& fall skulle likstdllas med villkoren for tillimpning av de ytterligare
registreringshindren eller ogiltighetsgrunderna i artikel 4.4 b och c i direktivet.

Enligt artikel 6.2 i direktiv 2008/95 ar det foljaktligen i princip tillrdckligt att en dldre rattighet som
endast giller i ett avgransat geografiskt omrade, sisom en firma, for att kunna dberopas gentemot
innehavaren av ett yngre varumairke, erkédnns i den berérda medlemsstatens lagstiftning och att
den anvinds i ndringsverksamhet.

En nationell lagstiftning enligt vilken det kravs att innehavaren av en éldre réttighet har rétt att
forbjuda anvindning av ett yngre varumirke inom ett avgransat geografiskt omrade gar utover
vad som krévs enligt artikel 6 i direktiv 2008/95, eftersom denna bestdmmelse, tillsammans med
artiklarna 5 och 7 i direktivet, medfor en fullstindig harmonisering av bestimmelserna om de
rattigheter som dr knutna till ett varumérke och saledes definierar de rattigheter som tillkommer
varumirkesinnehavarna inom unionen (se, for ett liknande resonemang, dom av den
22 september 2011, Budéjovicky Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, punkt 32 och dir angiven
rattspraxis).

Det ska dven erinras om att en langvarig samtidig anvdndning i god tro av tva identiska
kdnnetecken for identiska varor varken skadar eller kan skada varumairkets grundldggande
funktion, som &ar att garantera konsumenterna varornas eller tjinsternas ursprung. Om
varumadrkena i fraga i framtiden skulle komma att anvidndas i ond tro, skulle en sddan situation i
forekommande fall emellertid kunna provas mot bakgrund av bestimmelserna om illojal
konkurrens (se, analogt, dom av den 22 september 2011, Budéjovicky Budvar, C-482/09,
EU:C:2011:605, punkterna 82 och 83).

Av det anforda foljer att den forsta fragan ska besvaras enligt foljande. Artikel 6.2 i
direktiv 2008/95 ska tolkas s&, att det for att det ska anses foreligga en &ldre rattighet i den
mening som avses i denna bestammelse, inte krévs att innehavaren av denna réttighet har ritt att
forbjuda innehavaren av det yngre varumarket att anvédnda det varumarket.

Den andra fragan

Den hiénskjutande domstolen har stéllt den andra fragan for att fa klarhet i huruvida artikel 6.2 i
direktiv 2008/95 ska tolkas sa, att en tredje man kan tillerkdnnas en dldre rattighet, i den mening
som avses i denna bestimmelse, i en situation dér innehavaren av det yngre varumairket innehar
en dnnu édldre rittighet, som erkdnns i den berorda medlemsstatens lagstiftning, till det
kdannetecken som registrerats som varumairke och om, i féorekommande fall, den omstédndigheten
att innehavaren av varumaérket och den dnnu dldre rattigheten enligt den berérda medlemsstatens
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lagstiftning inte lingre med stod av sistndmnda réttighet har ritt att forbjuda tredje man att
anvianda den yngre rattigheten, har betydelse for om det ska anses foreligga en dldre rattighet i
den mening som avses i ndmnda bestimmelse.

Det ska inledningsvis papekas att direktiv 2008/95 i princip inte reglerar forhallandet mellan de
olika rattigheter som kan kvalificeras som ”édldre réttigheter” i den mening som avses i artikel 6.2 i
direktivet, utan forhéllandet mellan dessa rittigheter och de varumirken som forvarvats genom
registrering.

Enligt artikel 1 i direktiv 2008/95 dr direktivet ndmligen i huvudsak tillimpligt pd varuméarken som
ar foremal for registrering eller ans6kan om registrering.

Vidare regleras i artikel 4.4 b och ¢ och artikel 6.2 i direktivet konflikter mellan registrerade
varumadrken eller registreringsansokningar och dldre rattigheter.

Detta konstaterande bekréftas savél av ordalydelsen i skil 5 i direktiv 2008/95, vilken avser
forhallanden mellan varumirken som forvdrvats genom anviandning med varumirken som
forvarvats genom registrering, som av artikel 9.3 i samma direktiv, av vilken det framgéar att denna
artikel, vad géller réttighetsforlust till f6ljd av passivitet, endast reglerar forhallandet mellan éldre
rattigheter och yngre registrerade varumarken.

Foljaktligen regleras forhéllandet mellan de olika réttigheter som kan kvalificeras som ”édldre
riattigheter”, i den mening som avses i artikel 6.2 i direktiv 2008/95, i huvudsak av den berérda
medlemsstatens nationella rattsordning.

Det som ir av betydelse for tillimpningen av artikel 6.2 i ndmnda direktiv ar saledes att den
rattighet som dberopas av tredje man erkénns i den berérda medlemsstatens lagstiftning och att
denna rittighet fortfarande skyddas vid den tidpunkt d& innehavaren aberopar den for att
bestrida de krav som framstillts av innehavaren av det varumérke som den pastas gora intrang i,
sasom framgar av den rattspraxis som det hanvisas till i punkt 38 ovan.

Den omstindigheten att innehavaren av det yngre varumaérket har en dnnu éldre réttighet, erkdnd
i den berérda medlemsstatens lagstiftning, till det kinnetecken som registrerats som varumaérke
kan paverka fragan huruvida det ska anses foreligga en éldre réttighet i den mening som avses i
denna bestammelse, i den man varumarkesinnehavaren, med stod av denna dnnu dldre réttighet,
faktiskt med framgang kan motsitta sig ansprak pa en dldre réttighet eller begransa det, vilket det i
forevarande fall ankommer pa den hdnskjutande domstolen att kontrollera i enlighet med
tillamplig nationell ratt.

I en situation dér en réttighet som &beropas av tredje man inte langre skyddas enligt lagstiftningen
i den berérda medlemsstaten, kan denna rattighet ndmligen inte anses utgora en &ldre réttighet
som erkdnns i ndmnda lag, i den mening som avses i artikel 6.2 i direktiv 2008/95.

Mot denna bakgrund ska den andra fragan besvaras enligt foljande. Artikel 6.2 i direktiv 2008/95
ska tolkas s4, att en tredje man kan tillerkdnnas en éldre réttighet, i den mening som avses i denna
bestammelse, i en situation ddr innehavaren av det yngre varumaérket innehar en &nnu éldre
rattighet, erkdnd i den berérda medlemsstatens lagstiftning, till det kinnetecken som registrerats
som varumadrke, forutsatt att innehavaren av varumaérket och den énnu éldre réttigheten enligt
denna lagstiftning inte lingre med stod av den @nnu aldre réttigheten har ratt att forbjuda tredje
man att anvianda den yngre rittigheten.
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Rittegangskostnader

Eftersom forfarandet i forhallande till parterna i det nationella malet utgor ett led i beredningen av
samma mal, ankommer det pa den héinskjutande domstolen att besluta om
rattegangskostnaderna. De kostnader for att avge yttrande till domstolen som andra én ndmnda
parter har haft &dr inte erséttningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (tionde avdelningen) foljande:

1) Artikel 6.2 i Europaparlamentets och radets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008
om tillndrmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar ska tolkas sa, att det for att det
ska anses foreligga en édldre rittighet i den mening som avses i denna bestimmelse, inte
kravs att innehavaren av denna rittighet har ritt att forbjuda innehavaren av det yngre
varumairket att anvinda det varumarket.

2) Artikel 6.2 i direktiv 2008/95 ska tolkas s4, att en tredje man kan tillerkidnnas en dldre
riattighet, i den mening som avses i denna bestaimmelse, i en situation didr innehavaren av
det yngre varumirket innehar en &nnu é&ldre rittighet, erkind i den berorda
medlemsstatens lagstiftning, till det kinnetecken som registrerats som varumirke,
forutsatt att innehavaren av varumirket och den dnnu idldre rittigheten enligt denna
lagstiftning inte lingre med stod av den dnnu dldre rittigheten har ritt att forbjuda
tredje man att anvinda den yngre rittigheten.

Underskrifter
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