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W Rattsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen)

den 13 oktober 2022 *

"Begdran om forhandsavgorande — EU-varumérke — Forordning (EU) 2017/1001 —
Artikel 124 a och d — Artikel 128 — Behdrigheten {6r domstolarna for EU-varumérken —
Talan om intrang — Genkdromal om ogiltighetsforklaring — Aterkallande av intrangstalan —
Utgéngen av genkdromalet — Fragan huruvida genkdromalet ar sjédlvstandigt”

I mal C-256/21,

angdende en begdran om forhandsavgorande enligt artikel 267 FEUF, framstilld av
Oberlandesgericht Miinchen (Regionala 6verdomstolen i Miinchen, Tyskland) genom beslut av
den 15 april 2021, som inkom till domstolen den 22 april 2021, i malet

KP

mot

Gemeinde Bodman-Ludwigshafen,

meddelar

DOMSTOLEN (femte avdelningen),

sammansatt av avdelningsordféranden E. Regan samt domarna D. Gratsias (referent), M. Ilesic,
I. Jarukaitis och Z. Csehi,

generaladvokat: G. Pitruzzella,

justitiesekreterare: A. Calot Escobar,

efter det skriftliga forfarandet,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Gemeinde Bodman-Ludwigshafen, genom E. Stolz, Rechtsanwalt,

— Europeiska kommissionen, genom G. Braun, E. Gippini Fournier och T. Scharf, samtliga i
egenskap av ombud,

* Rattegangssprak: tyska.

SV
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och efter att den 5 maj 2022 ha hort generaladvokatens forslag till avgorande,

foljande

Dom

Begdran om férhandsavgorande avser tolkningen av artikel 124 a och d samt artikel 128 i
Europaparlamentets och radets forordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om
EU-varumirken (EUT L 154, 2017, s. 1).

Begdran har framstdllts i ett mal mellan KP, & ena sidan, och TV och Gemeinde
Bodman-Ludwigshafen (kommunen Bodman-Ludwigshafen, Tyskland) & andra sidan, angaende
dels en talan om intrang i ett EU-ordmarke, dels ett genkdromal om ogiltighetsforklaring av detta
varumarke.

Tillampliga bestimmelser

Unionsrdtt
Skélen 4 och 32 i forordning nr 2017/1001 har foljande lydelse:

”(4) ... [Det] forefaller ... nodvéndigt att tillhandahalla en unionsordning f6r varumérken som
innebdr att foretag genom ett enda forfarande kan forvarva EU-varumirken som atnjuter
samma skydd och fér rittsverkan i hela unionen. Principen om EU-varumaérkens enhetliga
karaktédr bor gilla om inget annat sdgs i denna férordning.

(32) Det ar absolut nodvindigt att de beslut som avser giltighet av och intrang i
[EU-varumairken] far riattsverkan i och omfattar hela [unionen] eftersom det ar det enda
sittet att forhindra motstridiga beslut fran domstolarna och [Europeiska unionens
immaterialrattsmyndighet (EUIPO)] och for att sdkerstdlla den enhetliga karaktiren hos
EU-varumirkena. Bestdmmelserna i radets forordning (EG) nr 1215/2012 av
den 22 december 2000 om domstols behorighet och om erkédnnande och verkstillighet av
domar pa privatriattens omrade [(EUT L 351, 2012, s. 1)] bor tillimpas i alla mal rérande
EU-varumairken, om inte annat anges i den hir forordningen.”

Artikel 1 i férordning nr 2017/1001 har rubriken ”EU-varumiérke”. I punkt 2 i denna
artikel foreskrivs foljande:

"Ett EU-varumairke ska ha en enhetlig karaktér. Det ska ha samma réttsverkan i hela unionen: det far
inte registreras, overlatas eller avstas ifrdn eller bli foremal for beslut om upphévande av innehavarens
rattigheter eller forklaras ogiltigt, inte heller far dess anvindning forbjudas om det inte géller for hela
unionen. Denna princip ska gélla om inte annat foreskrivs i denna férordning.”

Enligt artikel 6 i ndamnda forordning, med rubriken "Forvarv av ritt till EU-varumaérke”, forvarvas
EU-varumairket genom registrering.
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I artikel 7 i forordningen, med rubriken ”Absoluta registreringshinder”, anges i punkt 1 vilka typer
av kdnnetecken och varumirken som inte far registreras. I denna bestdmmelse anges sarskilt
foljande:

"Foljande far inte registreras:

b) Varumérken som saknar sirskiljningsformaga.

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

d) Varumirken som endast bestér av tecken eller upplysningar vilka i det dagliga sprakbruket eller
enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning fér varan
eller tjansten.

”

Artikel 59 i forordning nr 2017/1001 har rubriken ”"Absoluta ogiltighetsgrunder”. I artikel 52.1 a
stadgas foljande:

“Efter ansokan till [EUIPO] eller p& grundval av ett genkdromél om varumérkesintrang ska ett
[EU-varumairke] forklaras ogiltigt i foljande fall:

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

Artikel 63 i forordningen har rubriken "Ansékan om upphidvande eller ogiltighetsforklaring”. 1
punkterna 1 och 3 i den artikeln foreskrivs foljande:

”1 En ansokan om upphévande av innehavarens ritt till ett EU-varumaérke eller om forklaring att
varumadrket ér ogiltigt far ges in till [EUIPO]

a) da fraga dr om tillimpning av artiklarna 58 och 59, av fysiska eller juridiska personer och
sammanslutningar som foretréder tillverkare, producenter, tjénsteproducenter, handelsméan
och konsumenter, vilka sammanslutningar enligt tillimplig lagstiftning har ratt att féra talan
infér domstolar och andra myndigheter,

3. En anstkan om upphédvande eller om ogiltighetsforklaring ska avvisas om sakfoérhallandena i
en ansokan rorande samma sak, som géller samma parter, har provats i sak av antingen [EUIPO)]
eller en sddan domstol for EU-varumaérken som avses i artikel 123, och [EUIPO:s] eller domstolens
beslut om den anstkan har vunnit laga kraft.”

ECLI:EU:C:2022:786 3
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Artikel 122 i nidmnda forordning har rubriken "Tillimpning av unionens bestimmelser om
domstols behorighet och om erkdnnande och verkstillighet av domar pa privatrdttens omrade”.
Punkterna 1 och 2 i den artikeln har foljande lydelse:

”1 Om inte annat anges i denna férordning ska unionens bestaimmelser om domstols behorighet
och om erkdnnande och verkstillighet av domar pa privatrittens omréde tillimpas i mal om
EU-varumirken och pé ansékningar om EU-varumérken samt i mél i samband med litispendens
och konnexitet i fraiga om EU-varumirken och nationella varumérken.

2. Vad avser mal i frdga om talan och genkdromal som avses i artikel 124
a) ska artiklarna 4, 6,7.1,7.2,7.3,7.5 och 35 i férordning (EU) nr 1215/2012 inte tillimpas,

b) ska artiklarna 25 och 26 i forordning (EU) nr 1215/2012 tillimpas med de begransningar som
foljer av artikel 125.4 i den har forordningen,

c) ska de bestammelser i kapitel II i forordning (EU) nr 1215/2012 vilka ska tillaimpas pa personer
med hemvist i en medlemsstat ocksa tillimpas pa de personer som inte har sitt hemvist i nagon
medlemsstat men som har ett driftsstélle dar.”

Artikel 123 i forordning nr 2017/1001 har rubriken "Domstolar for EU-varumarken”. I punkt 1 i
denna artikel foreskrivs foljande:

"Medlemsstaterna ska inom sina territorier utse si fa nationella domstolar i forsta och andra instans
som mdjligt, vilka ska utéva de funktioner som tilldelats dem enligt denna férordning.”

Artikel 124 i férordningen, med rubriken "Behorighet i fraga om intrang och giltighet”, har
foljande lydelse:

"Domstolarna for EU-varumarken ska ha exklusiv behorighet i fraga om

a) talan om intrang och — om sadan talan ar tillaten enligt nationell lag — talan om f6rsok eller
forberedelse till intrang i ratten till EU-varumarken,

d) genkdromal om upphévande eller ogiltighetsforklaring av ett EU-varumairke enligt artikel 128.”

Artikel 127 i forordning nr 2017/1001 har rubriken “Giltighetspresumtion — Invéndningar”.
Punkt 1 i denna artikel foreskrivs foljande:

"Domstolarna for EU-varumérken ska anse ett EU-varumaérke vara giltigt, om inte dess giltighet
bestrids av svaranden genom ett genkdromél om upphavande eller om ogiltighetsférklaring.”

I artikel 128 i férordning nr 2017/1001, med rubriken "Genkéromal”, foreskrivs foljande:

”1 Ett genkdromal om upphévande eller ogiltighetsforklaring far endast grunda sig pa de grunder
for upphdvande eller ogiltighet som anges i denna férordning.
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2. En domstol for EU-varumirken ska avvisa ett genkdromal om upphdvande eller
ogiltighetsforklaring, om ett beslut av [EUIPO] i ett mal om samma sak mellan samma parter
redan har vunnit laga kraft.

4. En domstol for EU-varumérken vid vilken ett genkdromadl om upphédvande eller
ogiltighetsforklaring av EU-varumirket har anhéngiggjorts ska inte fortsiatta prévningen av
genkidromalet forrdn antingen den berorda parten eller domstolen har underréttat [EUIPO] om
vilken dag genkidromalet ingetts. [EUIPO] ska infora uppgiften i registret. Om en ansokan om
upphévande eller om ogiltighetsforklaring av EU-varumairket redan har getts in till [EUIPO]
innan genkdromalet ingavs ska domstolen underréttas om detta av [EUIPO] och forklara malet

vilande i enlighet med artikel 132.1 till dess beslutet om ansokan ér slutgiltigt eller ansokan dras
tillbaka.

6. Nér en domstol for EU-varumérken har avgjort ett genkdromal om upphévande eller en
ogiltighetsforklaring av ett EU-varumiérke och avgoérandet har vunnit laga kraft, ska utan
drojsmal en kopia av avgorandet dversiandas till [EUIPO], antingen av domstolen eller av nagon
av parterna i malet vid den nationella domstolen. [EUIPO] eller nagon annan berdrd part far
begira upplysningar om detta 6versindande. [EUIPO] ska inféra en uppgift om avgorandet i
registret och vidta nodviandiga atgarder for att rétta sig efter domslutet.

7. En domstol for EU-varumairken, vid vilken har anhédngiggjorts ett genkdromal om upphévande
eller ogiltighetsforklaring, far pa ansokan av innehavaren av EU-varumairket, och efter att ha hort
de Ovriga parterna, forklara malet vilande och foreldgga svaranden att inom viss tid ansoka hos
[EUIPO] om upphévande eller ogiltighetsforklaring. Om ansokan inte gors inom denna tid ska
malet tas upp igen och genkdromalet anses ha aterkallats. Artikel 132.3 ska tillampas.”

Artikel 129 i forordningen, med rubriken "Tillimplig lag”, har foljande lydelse:
”1 Domstolarna for EU-varumaérken ska tillimpa bestimmelserna i denna férordning.

2. I de varumirkesfragor som inte regleras av denna forordning ska den relevanta domstolen for
EU-varumirken tillimpa den tillimpliga nationella lagstiftningen.

3. Om inte annat foreskrivs i denna foérordning ska domstolen f6r EU-varumaérken tillimpa de
rattegdngsregler som giller i fraga om ett nationellt varumérke i den medlemsstat ddr domstolen
har sitt site.”

I artikel 132 i férordningen, med rubriken ”Sérskilda regler for konnexa mal”, foreskrivs foljande:

”1 En domstol for EU-varumérken som ska avgora ett sadant mél som avses i artikel 124, bortsett
fran faststillelsetalan om att det inte foreligger négot intrang ska, om det inte finns sarskilda skal
att fortsdtta forfarandet, antingen pa eget initiativ efter att ha hort parterna, eller pa begiran av
nagon part efter att ha hort 6vriga parter, forklara malet vilande om EU-varumarkets giltighet ar
foremal for provning pa grund av genkdromal vid en annan domstol fér EU-varumaérken, eller
om en ansdkan om upphévande eller ogiltighetsforklaring redan gjorts hos [EUIPO].

ECLI:EU:C:2022:786 5
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2. [EUIPO] ska forklara en ansokan om upphidvande eller ogiltighetsforklaring vilande om det
inte finns sdrskilda skl att fortsatta forfarandet, antingen pa eget initiativ efter att ha hort
parterna, eller pa begiran av nagon part efter att ha hort 6vriga parter, om EU-varumairkets
giltighet ar foremal for provning pa grund av ett genkdromal vid en domstol fér EU-varumaérken.
Om en av parterna i malet vid domstolen for EU-varumérken begir det, kan dock domstolen efter
att ha hort oOvriga parter forklara maélet vilande. [EUIPO] ska i sa fall ateruppta den
vilandeforklarade ansokan.

3. Om en domstol for EU-varumirken forklarar ett mal vilande fir den foérordna om
interimistiska atgérder och skyddsatgarder att gilla under den tid som maélet &r vilande.”

Tysk rditt

Enligt 33 § stycke 1 i Zivilprozessordnung (civilprocesslagen) (nedan kallad ZPO) far ett
genkdromal vickas vid den domstol dar talan har védckts ndr det finns ett rdttsligt samband
mellan foremalet for genkdromalet och foremalet for huvudkdromalet eller rattsmedlen mot
huvudkaromalet.

1261 § ZPO, som har rubriken "Litispendens”, foreskrivs i stycke 3 punkt 2 att behorigheten for
den domstol dér talan har vickts inte paverkas av att de omsténdigheter som ligger till grund for
behorigheten forandras.

Malet vid den nationella domstolen och tolkningsfragan

KP ar innehavare av EU-ordmaérket Apfelziigle (nedan kallat det omtvistade varumairket), vilket
registrerades den 19 oktober 2017 for tjénster i klasserna 35, 41 och 43 i Nicedverenskommelsen
om internationell klassificering av varor och tjédnster vid varumairkesregistrering av den
15 juni 1957, med andringar och tilligg. Det ar ostridigt att ordet ”Apfelziigle” betecknar ett
ekipage i samband med dppelskorden, som bestar av flera slipvagnar som dras av en traktor.

Den 26 september 2018 publicerade TV, som driver en fruktgard, och kommunen
Bodman-Ludwigshafen en reklam dir skord och provning av dpplen kunde utforas i samband
med en rundtur med Apfelziigle.

KP vickte vid Landgericht Miinchen (Regionala domstolen i Miinchen, Tyskland) talan om
intrang i det omtvistade varumirket och yrkade att TV och kommunen Bodman-Ludwigshafen
skulle forpliktas att upphora med att anvdnda ordet "Apfelziigle” for de tjanster som omfattas av
ndmnda varumairke. Med stod av artikel 59.1 a i férordning 2017/1001, jamford med artikel 7.1 b,
c och d i samma forordning, vickte TV och kommunen Bodman-Ludwigshafen genkdaromal om
ogiltighetsforklaring av det omtvistade varumaérket vid samma domstol.

Vid forhandlingen vid Landgericht Miinchen (Regionala domstolen i Miinchen) dterkallade KP sin
talan om intrang.

TV och kommunen Bodman-Ludwigshafen vidholl sina genkdromal trots aterkallandet.
Landgericht Miinchen (Regionala domstolen i Miinchen) fann i dom av den 10 mars 2020 att
genkdromalen kunde tas upp till sakpréovning, forklarade det omstridda varumairket ogiltigt for
tjianster i klass 41 och ogillade 6vriga yrkanden.
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Kommunen Bodman-Ludwigshafen overklagade denna dom till Oberlandesgericht Miinchen
(Miinchens regionala 6verdomstol, Tyskland), tillika den hénskjutande domstolen, och yrkade
ogiltighetsforklaring av det omstridda varumaérket dven med avseende pa tjanster i klasserna 35
och 43.

I sitt beslut om hénskjutande anger den hanskjutande domstolen att det ankommer pa den att
gora en foregdende bedomning av huruvida motparternas genkdromal kan tas upp till
sakprovning med beaktande av att KP har aterkallat sin talan. Den hénskjutande domstolen
papekar hirvid att den vad giller detta inte &r bunden till avgorandet i forsta instans.

Den hénskjutande domstolen har, med hénvisning till innebérden av och syftet med genkdromal
som foreskrivs i forordning 2017/1001, uttryckt tvivel vad géller mojligheten f6r en domstol for
EU-varumairken att prova ett sadant genkdromal ndr den talan om varumaérkesintrang som ligger
till grund for genkdromalet har aterkallats.

Den héanskjutande domstolen har ndrmare erinrat om att registreringen av ett EU-varumaérke
utgor en rattsakt som antagits av ett unionsorgan och att de nationella domstolarna inte ar
behoriga att ogiltigforklara dessa rattsakter, med vissa uttryckligen faststdllda undantag, sdsom
att vicka genkdromal, vilket dessutom bekriftas av artikel 128.7 i forordning 2017/1001. Enligt
den hinskjutande domstolen har EUIPO néamligen en ”principiell behdrighet” pa detta omréde,
en behorighet som ”i forsta hand” ska tilldelas denna myndighet. Detta framgar bland annat av
artikel 63.1 i forordning nr 2017/1001.

Den hénskjutande domstolen har papekat att ett fall som det forevarande, enligt den forharskande
delen av tysk doktrin, inte omfattas av forordning 2017/1001, utan, i enlighet med artikel 129.3 i
denna forordning, av bestimmelserna avseende det tyska civilrittsliga forfarandet, séarskilt 261 §
stycke 3 punkt 2 ZPO, enligt vilken behorigheten for en domstol for EU-varumaérken att prova ett
genkdromal inte dr beroende av utfallet av talan om varumaérkesintrang och darfor inte upphor for
det fall en sddan talan skulle aterkallas.

Enligt den hénskjutande domstolen finns det emellertid inte langre nagot behov av att ge
svaranden mojlighet att forsvara sig ndr domstolen for EU-varumirken, pa grund av att
huvudkiaromalet har aterkallats, inte langre har att prova talan om varumaérkesintriang. Denna
tolkning stods dessutom av domen av den 19 oktober 2017, Raimund (C-425/16, EU:C:2017:776).
Den nationella processritten ska séledes forst tillimpas nér och om en talan enligt unionsratten ar
anhéngig. En sadan tolkning skulle inte heller medfora en orimlig och oproportionerlig borda for
sokanden, eftersom denne fortfarande skulle ha mojlighet att vicka talan vid EUIPO med stod av
artikel 63 i forordning 2017/1001.

Under dessa omstindigheter beslutade Oberlandesgericht Miinchen (Miinchens regionala
6verdomstol) att vilandeforklara malet och stilla foljande tolkningsfraga till EU-domstolen:

”Ska artiklarna 124 d och 128 i férordning 2017/1001 tolkas s3, att en domstol for EU-varumérken
ar behorig att prova ogiltigheten av ett EU-varumérke som gjorts gillande inom ramen for ett
genkdromal, i den mening som avses i artikel 128 i férordning nr 2017/1001, &ven efter det att
den talan om intrang, i den mening som avses i artikel 124 a, som grundar sig pa detta
EU-varumairke har aterkallats pa ett giltigt satt?”

ECLI:EU:C:2022:786 7
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Provning av tolkningsfragan

Den hinskjutande domstolen har stéllt sin fraga for att fa klarhet i huruvida artikel 124 a och d och
artikel 128 i férordning 2017/1001 ska tolkas sa, att en domstol fér EU-varumarken, vid vilken det
vickts en talan om varumairkesintrang avseende ett EU-varumaérke vars giltighet har bestritts
genom ett genkdromal om ogiltighetsforklaring, fortsitter att vara behorig att prova giltigheten
av detta varumarke, aven nar huvudkiaromalet aterkallas.

For att besvara denna fraga dr det nodvindigt att precisera inneborden och rickvidden av
begreppet "genkdromal” i den mening som avses i forordningen.

Enligt fast rattspraxis foljer det savil av kravet pa en enhetlig tillaimpning av unionsritten som av
likhetsprincipen, att ordalydelsen i en unionsbestimmelse som inte innehaller ndgon uttrycklig
hanvisning till medlemsstaternas rattsordningar for faststillandet av bestimmelsens innebord och
tillimpningsomrade, i regel ska ges en sjalvstindig och enhetlig tolkning inom hela Europeiska
unionen. Faststéillandet av betydelsen av och rackvidden for sddana uttryck som inte definierats i
unionsrétten ska dessutom ske i enlighet med deras normala betydelse, med beaktande av det
sammanhang i vilket de anvdnds och de mal som efterstravas med de foreskrifter som uttrycken
ingér i (se dom av den 27 januari 2022, Zinatnes parks, C-347/20, EU:C:2022:59, punkt 42 och
dér angiven réttspraxis).

Forordning 2017/1001 innehaller emellertid inte nagon uttrycklig hénvisning till
medlemsstaternas réttsordningar vad géller inneborden och ridckvidden av detta begrepp.
Foljaktligen ska detta begrepp anses vara ett sjalvstandigt unionsrattsligt begrepp som ska tolkas
enhetligt inom unionen (dom av den 3 september 2014, Deckmyn och Vrijheidsfonds, C-201/13,
EU:C:2014:2132, punkt 15 och dir angiven rittspraxis, och dom av den 25 november 2021, Etat
luxembourgeois (Upplysningar om en grupp av skattskyldiga), C-437/19, EU:C:2021:953,
punkt 50 och dér angiven réttspraxis).

Hénvisningen i artikel 129.3 i férordning nr 2017/1001 till de nationella rittegangsreglerna, "om
inte annat foreskrivs i denna forordning”, paverkar inte denna slutsats.

Man kan namligen inte utgd fran att denna férordning inte behandlar fragan om huruvida ett
genkdromal kvarstér trots att den talan om intrang, till f6ljd av vilken genkdaromalet vacktes, har
aterkallats. Svaret pa denna fraga beror just pa den riackvidd som unionslagstiftaren har velat ge
detta rattsmedel.

Eftersom det saknas en definition av begreppet genkdromal i forordning 2017/1001, ska det
inledningsvis papekas att begreppet vanligtvis, saisom generaladvokaten papekade i punkt 37 i sitt
forslag till avgorande och sasom bekriftas av de begrepp som anvdnds bland annat i de danska
(modkrav), tyska (Wiederklage), grekiska (avtaywyn) och engelska (counterclaim) versionerna av
de berdrda bestimmelserna i forordningen, avser en mot-talan som svaranden vicker i ett
mal som anhéngiggjorts av kdaranden vid samma domstol.

Vad vidare giller det sammanhang i vilket dessa bestimmelser ingar, ska det for det forsta papekas
att artikel 122 i férordning 2017/1001, sdsom anges i skél 32 i samma forordning, innebar att
unionens bestimmelser om domstols behorighet och om erkdnnande och verkstillighet av
domar pa privatrattens omrade ska tillimpas i mal om EU-varumérken. Sdsom generaladvokaten
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har papekat i punkterna 50 och 51 i sitt forslag till avgorande ska begreppet genkéromal, i den
mening som avses i forordning 2017/1001, tolkas i 6verensstimmelse med dessa regler och med
dartill horande réttspraxis.

Det framgar i detta avseende av réttspraxis avseende det system som inrdttats genom
konventionen av den 27 september 1968 om domstols behorighet och om verkstillighet av
domar pa privatrittens omrade (EGT L 299, 1972, s. 32), i dess dndrade lydelse och dérefter
successivt dndrad genom radets forordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om
domstols behorighet och om erkdnnande och verkstéllighet av domar pa privatrittens omrade
(EGT L 12, 2001, s. 1), och genom férordning nr 1215/2012, att ett genkdromal inte ska forvéxlas
med ett vanligt férsvar. Aven om genkiromalet har vickts inom ramen fér en ritteging som
inletts med hjdlp av ett annat riattsmedel, &r det en separat och sjilvstindig talan, vars
processuella behandling dr oberoende av huvudkiromalet och saledes kan fortsdttas é&ven om
kdrandens talan ogillas (se, for ett liknande resonemang, dom av den 12 oktober 2016,
Kostanjevec, C-185/15, EU:C:2016:763, punkt 32 och dér angiven rattspraxis).

Mot bakgrund av vad som anforts ovan ska begreppet genkdromal, i den mening som avses i
forordning 2017/1001, forstas som ett rattsmedel som visserligen ar villkorat av att det har vackts
en talan om varumairkesintrang och som foljaktligen dr knutet till denna talan, men som
emellertid syftar till att utvidga foremalet for tvisten och att fa ett ansprak pa huvudkiromalet
erkdnt som ar separat och oberoende av huvudyrkandet, i synnerhet for att fa det berdrda
varumairket ogiltigforklarat.

Genkédromalet utgor alltsd en utvidgning av foremalet for tvisten och blir dérfor, trots denna
koppling mellan huvudsaken och genkédromalet, sjalvstandigt i forhallande till huvudkaromalet
och kvarstar &ven om huvudkidromalet skulle aterkallas. Genkdromalet skiljer sig saledes fran ett
vanligt forsvar och dess utgang ar inte beroende av utgangen av den talan om varumaérkesintrang
i samband med vilken det vacktes.

For det andra framgér det av systematiken i féorordning 2017/1001 att unionslagstiftaren, genom
att anvinda begreppet genkdromal inom ramen for denna forordning, har haft for avsikt att ge
begreppet samma innebord och riackvidd som de som angetts i punkterna 36—39 ovan.

Sasom den hidnskjutande domstolen har konstaterat ger forordningen EUIPO visserligen en
exklusiv behorighet vad avser registrering och invindning mot registrering av ett EU-varumarke
(dom av den 21 juli 2016, Apple and Pear Australia och Star Fruits Diffusion/EUIPO, C-226/15 P,
EU:C:2016:582, punkt 50). S& édr emellertid inte fallet vad géller giltigheten av dessa varumaérken.
Aven om det i denna férordning i princip féreskrivs en centralisering av handldggningen av
ansokningar om ogiltighetsforklaring och upphévande vid EUIPO, giller denna princip
emellertid inte oinskrdnkt, och behorigheten att ogiltigforklara eller upphéva ett EU-varumaérke
har, enligt artiklarna 63 och 124 i férordning 2017/1001, delats upp mellan dels de domstolar for
EU-varumirken som medlemsstaterna har utsett i enlighet med artikel 123.1 i férordningen, dels
EUIPO (se, analogt, dom av den 16 februari 2012, Celaya Emparanza y Galdos International,
C-488/10, EU:C:2012:88, punkt 48).

Med hinsyn till de tvivel som den hénskjutande domstolen har gett uttryck for betriffande den
exakta rackvidden av denna behorighetsfordelning, ska det i detta hinseende dven understrykas
att den behorighet som tillkommer dessa varumarkesdomstolar utgor en direkt tillimpning av en
regel om tilldelning av behorighet, som foreskrivs i féorordning 2017/1001 och séledes inte kan
anses utgora ett "undantag” fran EUIPO:s behorighet pa omradet.
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Dessutom utovas behorigheterna i fraga i enlighet med principen om prioritet f6r den instans dar
talan vackts. Enligt artikel 132.1 och 132.2 forsta meningen i férordning 2017/1001 och "[o]m det
inte finns sarskilda skal att fortsitta forfarandet”, ar det den forsta instansen vid vilken en tvist om
giltigheten av ett EU-varumaérke anhangiggjorts som &r behorig.

Denna prioritetsprincip paverkas inte av den omstidndigheten att innehavaren av ett varumarke,
vars giltighet har bestritts vid en domstol for EU-varumirken genom ett genkdaromal enligt
artikel 128.7 i forordning 2017/1001, kan se till att ett beslut om varumairkets giltighet fattas efter
ett forfarande vid EUIPO. Sasom framgar av sjélva lydelsen av denna bestimmelse medger den
endast en mojlighet till vilandeforklaring av forfarandet, eftersom domstolen f6r EU-varumérken
lika gdrna kan besluta att prova genkdromalet.

Detsamma géller det fall som avses i artikel 132.2 andra meningen i forordningen. Domstolen for
EU-varumarken ar ndmligen endast skyldig att vilandeforklara det mal som &r anhédngigt vid den
om en ansOkan om upphévande eller ogiltighetsforklaring av det aktuella EU-varumarket redan
har getts in till EUIPO innan genkdromalet ingavs, i enlighet med artikel 128.4 i ndmnda
forordning.

Mot bakgrund av det system for behorighetsfordelning som beskrivs i punkterna 42—46 ovan,
papekar domstolen att unionslagstiftaren — inom ramen for det system som inrdttats genom
forordning 2017/1001, som i enlighet med skil 4 och artikel 1.2 i forordningen faststéller
EU-varumairkets enhetliga karaktdr — haft for avsikt att i likhet med EUIPO ge domstolarna for
EU-varumirken behorighet att i samband med sina avgéranden i genkdromal prova giltigheten av
EU-varumarken.

Sasom framgar av skél 32 i forordningen har beslut som avser giltighet av ett unionsvarumarke en
allmangiltig verkan (erga omnes) i hela unionen bade niar de kommer fran EUIPO och nér de fattas
i ett genkdromal som véckts vid en domstol for EU-varumérken (se, for ett liknande resonemang,
dom av den 19 oktober 2017, Raimund, C-425/16, EU:C:2017:776, punkterna 28 och 29).

Denna allméngiltiga verkan bekriftas i artikel 128.6 i forordningen, i vilken det foreskrivs att en
domstol for EU-varumiérken utan drojsmaél ska oversinda en kopia av det lagakraftvunna
avgorandet av ett genkdromal om upphédvande eller en ogiltighetsforklaring till EUIPO som ska
infora en uppgift om avgorandet i registret och vidta nédvindiga atgérder for att ritta sig efter
domslutet (se, for ett liknande resonemang, dom av den 19 oktober 2017, Raimund, C-425/16,
EU:C:2017:776, punkt 30).

Daremot har ett avgorande fran en domstol for EU-varumarken, som avkunnats i ett mal om
intrang, endast verkan mellan parterna vilket innebér att avgorandet, nir det vil vinner laga kraft,
endast dr bindande for parterna i det malet (se, for ett liknande resonemang, dom av den
19 oktober 2017, Raimund, C-425/16, EU:C:2017:776, punkt 31).

Det dr mot denna bakgrund som domstolen redan har slagit fast att en sadan domstol for
EU-varumairken ér skyldig att prova ett genkdromal om ogiltighetsforklaring av EU-varumaérket
som har vickts, i enlighet med artikel 128.1 i férordning nr 2017/1001, i samband med en talan
om intrang i detta varumarke, i den mening som avses i artikel 124 a i den férordningen, innan
den kan avgora den sistndmnda talan mot vilken samma absoluta ogiltighetsgrund har invénts
(se, for ett liknande resonemang, dom av den 19 oktober 2017, Raimund, C-425/16,
EU:C:2017:776, punkterna 33 och 34).

10 ECLLI:EU:C:2022:786



52

53

54

55

56

57

58

Dowm Av peN 13. 10. 2022 — MAL C-256/21
GEMEINDE BODMAN-LUDWIGSHAFEN

Mot bakgrund av sérdragen i systemet for genkdromal medfor en tolkning av detta sjilvstindiga
rattsmedel — vars syfte dr fa EU-varumarkens giltighet bedomt —, enligt vilken innehavaren av ett
unionsvarumirke, genom att aterkalla sin talan om intrang, skulle kunna beréva en domstol for
EU-varumairken mojligheten att prova ett genkdromal om ogiltighetsforklaring som véckts inom
ramen for denna intrangstalan, en missuppfattning av omfattningen av den behorighet som
lagstiftaren har velat tilldela domstolarna fér EU-varumirken. Det framgar saledes av
systematiken i forordning 2017/1001 att ett sidant genkdromal kvarstar om huvudkiromalet
aterkallas.

Slutligen bekréftas inneborden och réackvidden av begreppet genkéromal, i den mening som avses i
forordning 2017/1001, sasom dessa preciserats i punkterna 39 och 53 ovan, av de mal som
efterstriavas med forordning 2017/1001.

For det forsta framgar det av réttspraxis avseende det system som inrdttats genom konventionen
av den 27 september 1968, i dess dndrade lydelse och dérefter successivt andrad genom férordning
nr 44/2001 och genom férordning nr 1215/2012, att mojligheten, med hansyn till intresset av en
god rittsskipning, att vicka genkdromal gor det mojligt for parter att i ett och samma forfarande
vid samma domstol avgora samtliga 6msesidiga ansprak som har samma ursprung, och diarigenom
bland annat undvika overflodiga och multipla férfaranden, vilket medfor en risk for motstridiga
avgoranden (se, for ett liknande resonemang, dom av den 31 maj 2018, Nothartova, C-306/17,
EU:C:2018:360, punkterna 21 och 22 och dér angiven réttspraxis, och dom av den 21 juni 2018,
Petronas Lubricants Italy, C-1/17, EU:C:2018:478, punkt 29 och dér angiven rittspraxis). Sdsom
framgar av skl 32 i forordning 2017/1001 &dr det sdidana mal som avses med det system som
foreskrivs i hela denna férordning, och sérskilt i artiklarna 124 och 128 dari.

For att uppnéd dessa mal maste en domstol for EU-varumarken foljaktligen kunna préva det
ansprak som svaranden i ett mal om varumaérkesintrang har framstéllt genom ett genkdromal om
ogiltighetsforklaring av det berérda EU-varumairket, aven om huvudkéromalet har aterkallats.

Diaremot skulle det strida mot principen om processekonomi om genkérande tvingades inleda ett
forfarande vid EUIPO for det fall huvudkéranden éterkallar sin talan, i syfte att sékerstélla att den
forre i framtiden inte ldngre behover forsvara sig mot den senare.

Att tolka begreppet “genkdromal” sa, att en domstol for EU-varumairken efter det att
huvudkiaromalet aterkallas inte langre kan avgora ett genkdromal om ogiltighetsforklaring, skulle
for det andra gora det majligt for innehavaren av ett EU-varumairke att, genom att aterkalla ett
méal om varumairkesintrang som vederborande sjilv har inlett, fortsitta att utnyttja ett
EU-varumirke som eventuellt registrerats i strid med de absoluta registreringshinder som avses i
artikel 7.1 i forordning 2017/1001. En sadan situation skulle &ventyra uppnaendet av de mal som
efterstrdvas med niamnda férordning (se, for ett liknande resonemang, beslut av den 30 april 2015,
Castel Freres/EUIPO, C-622/13 P, ej publicerat, EU:C:2015:297, punkterna 46 och 47 och dir
angiven réttspraxis).

Mot bakgrund av det ovan anforda ska den stillda fragan besvaras enligt foljande. Artikel 124 a
och d och artikel 128 i forordning 2017/1001 ska tolkas s&, att en domstol for EU-varumaérken,
vid vilken det vickts en talan om varumaérkesintrang avseende ett EU-varumaérke vars giltighet
har bestritts genom ett genkdromal om ogiltighetsforklaring, fortsitter att vara behorig att prova
giltigheten av detta varumarke, dven ndr huvudkaromalet aterkallas.
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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 (femte avdelningen) foljande:

Artikel 124 a och d och artikel 128 i Europaparlamentets och radets foérordning
(EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumirken

ska tolkas sa,
att en domstol for EU-varumirken, vid vilken det vickts en talan om varumirkesintrang
avseende ett EU-varumirke vars giltighet har bestritts genom ett genkiromal om

ogiltighetsforklaring, fortsitter att vara behorig att prova giltigheten av detta varumirke,
daven nir huvudkiromalet aterkallas.

Underskrifter
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