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W Rattsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (tredje avdelningen)

den 24 maj 2012*

"Overklagande — Gemenskapsvarumirke — Figurmirket F1-LIVE — Invindning frén innehavaren av
de internationella och nationella ordmérkena F1 och av figurmarket F1 Formula 1 som é&r registrerat
som gemenskapsvarumirke — Sarskiljningsforméga saknas — Beskrivande bestandsdel —
Upphévande av skyddet for ett dldre nationellt varumérke — Risk for forvaxling”

I mal C-196/11 P,

angdende ett overklagande enligt artikel 56 i stadgan for Europeiska unionens domstol, vilket ingavs
den 27 april 2011,

Formula One Licensing BV, Rotterdam (Nederldnderna), foretriatt av K. Sandberg och B. Klingberg,
Rechtsanwiltinnen,

klagande,
i vilket de andra parterna ar:

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, moénster och modeller)
(harmoniseringsbyran), foretradd av A. Folliard-Monguiral, i egenskap av ombud,

svarande i forsta instans,
Global Sports Media Ltd, Hamilton (Bermudas), foretritt av T. de Haan, avocat,
intervenient i forsta instans,
meddelar
DOMSTOLEN (tredje avdelningen)

sammansatt av avdelningsordforanden K. Lenaerts samt domarna J. Malenovsky, E. Juhdsz (referent),
G. Arestis och T. von Danwitz,

generaladvokat: P. Cruz Villaldn,
justitiesekreterare: forste handldggaren L. Hewlett,
efter det skriftliga forfarandet och forhandlingen den 14 december 2011,

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

* Rattegéngssprak: engelska.

SV
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foljande

Dom

Formula One Licensing BV har yrkat att domstolen ska upphéva den dom som Europeiska unionens
tribunal meddelade den 17 februari 2011 i mal T-10/09, Formula One Licensing mot
harmoniseringsbyran — Global Sports Media (F1-LIVE) (REU 2011, s. 1I-427) (nedan kallad den
overklagade domen). I denna dom ogillade tribunalen Formula One Licensing BV:s talan om
ogiltigforklaring av det beslut som harmoniseringsbyrans forsta overklagandenimnd meddelade den
16 oktober 2008 (drende R 7/2008-1) avseende ett invindningsférfarande mellan Racing-Live SAS och
Formula One Licensing BV (nedan kallat det omtvistade beslutet).

Tillampliga bestimmelser

Radets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumérken (EGT L 11,
1994, s. 1; svensk specialutgéva, omrade 17, volym 2, s. 3), i dess lydelse enligt radets férordning (EG)
nr 1992/2003 av den 27 oktober 2003 (EUT L 296, s. 1) (nedan kallad férordning nr 40/94), har
upphévts och ersatts av radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om
gemenskapsvarumérken (EUT L 78, s. 1), som trddde i kraft den 13 april 2009. Med hénsyn till
tidpunkten for de faktiska omstdndigheterna ar emellertid forordning nr 40/94 alltjamt tillamplig i
forevarande mal.

I femte skalet i forordning nr 40/94 anges foljande:

"Gemenskapsbestammelser om varumérken kan dock inte ersédtta medlemsstaternas varumérkeslagar.
Det forefaller i sjalva verket inte vara rimligt att foretagen skall vara skyldiga att ansoka om att deras
varumirken registreras som gemenskapsvarumdrken, eftersom nationella varumairken dven i
fortsattningen kommer att vara nodviandiga for de foretag som inte vill att deras varumirken skall
vara skyddade pa gemenskapsniva.”

I artikel 8.1 b i forordningen foreskrivs att om innehavaren av ett dldre varumairke invénder, ska det
varumirke som ansodkan giller inte kunna registreras om det — pa grund av att det &r identiskt med
eller liknar det dldre varumaérket och de varor eller tjanster som omfattas av varumérkena &r identiska
eller dr av liknande slag — foreligger en risk att allmdnheten forvaxlar dem inom det omrade dar det
dldre varumairket &r skyddat, inbegripet risken for att varumairket associeras med det é&ldre
varumarket.

I artikel 8.2 a i forordningen foreskrivs foljande:

"Med éldre varumairken avses i punkt 1

a) foljande kategorier av varumadrken for vilka ansékan om registrering gjorts tidigare 4n ansékan om
registrering av gemenskapsvarumirket, med vederborlig hansyn tagen till de ansprak som kan
goras pa prioritet for dessa varumérken:

i) Gemenskapsvarumairken.

ii) Varumirken som har registrerats i en medlemsstat eller, vad avser Belgien, Luxemburg eller
Nederlanderna, hos Benelux varumérkesbyra.

iili) Varumérken som blivit féremal for en internationell registrering med rattsverkan i
medlemsstaten ifraga.

2 ECLILEU:C:2012:314



10

DOM AV DEN 24.5.2012 - MAL C-196/11 P )
FORMULA ONE LICENSING MOT HARMONISERINGSBYRAN

iv) Varumiérken som blivit foremal for en internationell registrering med rattsverkan i
gemenskapen.”

Enligt artikel 8.5 i forordning nr 40/94 far det varumirke som ansokan om registrering avser, efter
invindning fran innehavaren av ett dldre varumarke, inte heller registreras om det dr identiskt med
eller liknar det dldre varumairket och avses bli registrerat for varor eller tjanster som inte liknar dem
for vilka det dldre varumaérket ar registrerat, nir — i fraga om ett dldre gemenskapsvarumérke — det &r
kdnt i Europeiska unionen eller nir — i frdga om ett édldre nationellt varumérke — det &ar ként i
medlemsstaten i fraga, och anvindningen av det varumérke som ansokan avser utan skilig anledning
skulle dra otillborlig fordel av eller vara till forfang for det dldre varumarkets sérskiljningsformaga eller
renommé.

I artikel 3.1 b i radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen av
medlemsstaternas varumarkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgava, omrade 13, volym 17,
s. 178) och artikel 3.1 b i Europaparlamentets och radets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008
om tillndrmningen av medlemsstaternas varumairkeslagar (EUT L 299, s. 25), vilket har upphévt och
ersatt direktiv 89/104, foreskrivs att varumérken som saknar sdrskiljningsforméga inte far registreras
och om registrering har skett ska de kunna ogiltigforklaras.

Bakgrund till tvisten

Racing-Live SAS, vars rittigheter saisom innehavare av det sokta varumairket har overtagits av Global
Sports Media Ltd (nedan kallat Global Sports Media), ingav den 13 april 2004 en ansokan till
harmoniseringsbyran om registrering som gemenskapsvarumérke av foljande figurmarke:

De varor och tjanster som registreringsansokan avsdg omfattas av klasserna 16, 38 och 41 i
Nice6verenskommelsen om  internationell  klassificering av  varor och tjdnster vid
varumérkesregistrering av den 15 juni 1957, med é&ndringar och tilligg (nedan kallad
Niceoverenskommelsen) och motsvarar, for varje klass, foljande beskrivning:

— Kklass 16: "Tidskrifter, broschyrer, bocker; alla dessa varor avser omradet for formel 17,

— klass 38: "Kommunikation och spridning av bocker, tidskrifter och tidningar via datorterminaler;
alla dessa tjanster avser omréadet for formel 17, och

— klass 41: 7”Elektronisk utgivning av bocker, veckotidningar och tidskrifter; nojes- och
underhéllningsinformation; anordnande av tévlingar pa Internet; platsbokning f6r shower;
direktanslutna spel; alla dessa tjanster avser omradet for formel 1”.

Denna registreringsansokan offentliggjordes i Bulletinen for gemenskapsvarumdrken nr 5/2005, och

Formula One Licensing BV (nedan kallat Formula One Licensing) framstillde den 2 maj 2005 en
invindning mot registreringen av varumarket med stod av artikel 8.1 b och 8.5 i férordning nr 40/94.
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Invindningen grundades bland annat pa féljande dldre varumarken, som pastods vara kdnda:

— Ordmarket F1, som skyddas genom den internationella registreringen nr 732 134 av den
20 december 1999, vilken har rittsverkan i Danmark, Tyskland, Spanien, Frankrike, Italien och
Ungern for varor och tjanster i klasserna 16, 38 och 41 i Nicebverenskommelsen, genom den
nationella tyska registreringen nr 30 007 412 av den 10 maj 2000 for tjanster i klass 41 i
Nice6verenskommelsen och genom den nationella brittiska registreringen nr 2 277 746 D av den
13 augusti 2001 for varor och tjdnster i klasserna 16 och 38 i Niceoverenskommelsen.

— Figurmarket F1 Formula 1, som skyddas genom gemenskapsregistrering nr 631531 av den 19 maj 2003
for varor och tjanster i klasserna 16, 38 och 41 i Niceéverenskommelsen och som aterges nedan:

£F£

Forarofo X

Genom beslut av den 17 oktober 2007 bif6ll invindningsenheten vid harmoniseringsbyran
invindningen pa grundval av den éldre internationella registreringen nr 732 134 for ordmairket F1.
Invindningsenheten konstaterade att de varor och tjdnster som omfattas av de motstdende
varumadrkena var identiska eller av liknande slag och att de motstaende kénnetecknen liknade varandra
i medelhog utstrackning. Av detta skil fann invindningsenheten att det foreldg en risk for forvaxling
mellan de motstdende varumarkena i den mening som avses i artikel 8.1 b i férordning nr 40/94.

Den 14 december 2007 overklagade Racing-Live SAS invindningsenhetens beslut. Den 16 oktober 2008
bifoll ~ harmoniseringsbyrdns  forsta  Overklagandenamnd  Gverklagandet  och  upphévde
invindningsenhetens beslut genom det omtvistade beslutet. Som skal angavs i huvudsak att det inte
forelag nagon risk for forvixling mellan de dldre varumérkena och det sokta varumérket samt att det
faktum att dessa varumaérken innehaller samma ordelement, namligen "F1”, inte racker for att en sadan
risk ska anses foreligga, eftersom denna bestandsdel uppfattas som beskrivande i ndimnda varumarke.

Talan vid tribunalen och den 6verklagade domen

Formula One Licensing vickte talan om ogiltigforklaring av det omtvistade beslutet genom anstkan
som inkom till forstainstansrittens kansli den 14 januari 2009. Denna talan, vilken bestod av tva
grunder, ogillades av tribunalen.

Klaganden gjorde som forsta grund géllande att 6verklagandendmnden hade asidosatt artikel 8.1 b i
forordning nr 40/94.

I punkt 28 i den overklagade domen anforde tribunalen, vad giller den aktuella varu- och
tjdnsteslagslikheten, att "6verklagandendmnden, i punkterna 25 och 26 i det [omtvistade] beslutet, [funnit]
att intervenientens verksamhet, ndmligen forséljning av trycksaker och kommunikation via Internet (det
vill sdga varor och tjanster i klasserna 16 och 38), dr identisk med [klagandens] verksamhet [och] att de
tjdnster som bestar i onlinepublicering och underhallning online pa omradet for formel 1 (det vill siga
tjdnster i klass 41) och de tjanster som [klaganden] tillhandahaller ar av mycket liknande slag”.

Nér det géller jamforelsen mellan de motstdende kénnetecknen och omsittningskretsens uppfattning
av dem provade tribunalen, efter att ha konstaterat att kdnnetecknet "F1” i det internationella
varumirket och bestiandsdelen "F1” i det sokta varumairket var gemensamma for dessa varumaérken,
allra forst vilken roll bestandsdelen "F1” spelar i det sokta varumérket, och sarskilt fragan huruvida
detta element ér "dominerande”.
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Mot bakgrund av den bevisning som framlagts fann tribunalen, i punkterna 43 och 44 i det
overklagade domen, att termen “formel 1” anviands allmént for att beteckna ett slags bilsport och att

”m

"forkortningen [F1] dr ... lika generisk som uttrycket *formel 17.

Nar det giller klagandens argument avseende det dldre varumérket konstaterade tribunalen, i punkt 46
i den 6verklagade domen, att blott det faktum att det dldre ordmérket har registrerats som nationellt
eller internationellt varumirke inte utesluter att det i stor utstrdckning &r beskrivande, eller med
andra ord att det endast har lag ursprunglig sarskiljningsformaga i forhallande till de aktuella varorna
och tjansterna. Tribunalen erinrade emellertid, i punkt 47 i den 6verklagade domen, om att giltigheten
av ett internationellt eller nationellt varumairke, i forevarande fall klagandens varumirken, inte kan
bestridas i ett forfarande for registrering av ett gemenskapsvarumairke, utan endast inom ramen for ett
ogiltighetsforfarande som inletts i den berérda medlemsstaten.

Tribunalen drog, i punkt 49 i den 6verklagade domen, den slutsatsen att "[omséttningskretsen,] [m]ot
bakgrund av dessa 6verviaganden och med hansyn till bevisningen ... inte uppfattar bestandsdelen 'f 1’
i det sokta varumirket som en sérskiljande bestindsdel, utan som en bestandsdel som anvinds
beskrivande”. Pa samma sétt fann tribunalen, i punkt 57 i den 6verklagade domen, att konsumenterna
ser "F1” i ett vanligt typsnitt som en forkortning av "formel 17, det vill sdga en beskrivande upplysning,
och att det ddrmed inte foreligger nagon risk for forvaxling mellan de motstaende varumarkena.

Tribunalen jamforde darefter det sokta varumaérket och det dldre gemenskapsvarumaérket i visuellt, fonetiskt
och begreppsmassigt hdnseende och konstaterade, i punkt 61 i den 6verklagade domen, att ”[n]ar det géller
helhetsbedomningen av risken for forvaxling racker det att konstatera att dverklagandendmnden, [da] det
inte foreligger nagon visuell likhet och den fonetiska och begreppsmassiga likheten endast dr begrinsad,
gjorde en riktig bedomning nédr den fann att det inte foreligger nagon risk for forvaxling mellan de
omtvistade kdnnetecknen pa den grunden att omsittningskretsen inte kommer att forvixla det sokta
varumirket med [klagandens] varumirke. Allménheten anser att kdnnetecknet [F1] &r generiskt och
kommer darfor att forstd att det sokta varumirket ror formel 1, men kommer, till f6ljd av den helt
annorlunda utformningen, inte att se ett samband med [klagandens] verksamhet.”

Vid tribunalen gjorde klaganden som andra grund gillande att 6verklagandendmnden asidosatt
artikel 8.5 i forordning nr 40/94.

Innan tribunalen konstaterade att talan inte kunde vinna bifall savitt avser denna grund anforde den, i
punkt 67 i den 6verklagade domen, foljande:

"Det framgar av punkt 66 i det [omtvistade] beslutet att det kdnnetecken som, enligt vad [klaganden] har
visat, har anvdnts och eventuellt ar kint, endast ar det kdnnetecken som blivit foremal for
gemenskapsregistrering nr 631531, det vill sdga den version som utgors av logotypen. Den forsta fragan som
ska besvaras ar foljaktligen huruvida de aktuella figurmérkena é&r identiska eller om de liknar varandra. Det
aktuella kénnetecknets sdrskiljningsformaga och det faktum att det dr ként kommer sig av den skenbara
sammansmaltningen av bokstaven "f” med siffran ”1”, vilka aterges med mycket kontrasterande firger.
Endast det faktum att bokstaven "f” och siffran ”1” forekommer i det sokta varumérket — vilka inte har nagon

. sarskiljningsformaga — récker inte for att det ska anses att det finns ett samband mellan de aktuella
varumérkena. Trots att det foreligger en viss fonetisk och begreppsmassig likhet delar tribunalen foljaktligen
overklagandendmndens slutsats att ingen bestindsdel i det sokta varumirket paminner allménheten om
[logotypen F1], eftersom det inte kan anses att de motstiende kénnetecknen liknar varandra.”

Parternas yrkanden

Formula One Licensing har yrkat att domstolen ska upphéva den 6verklagade domen och, i forsta hand,
bifalla dess yrkande om ogiltigférklaring av det omtvistade beslutet eller, i andra hand, aterforvisa malet
till tribunalen for fornyad provning samt forplikta harmoniseringsbyran och Global Sports Media att
ersitta rittegangskostnaderna, inbegripet de kostnader som uppkommit i forsta instans.

ECLILEU:C:2012:314 5
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Harmoniseringsbyran har yrkat att domstolen ska ogilla 6verklagandet och forplikta klaganden att
ersitta rittegangskostnaderna.

Global Sports Media har yrkat att domstolen ska ogilla 6verklagandet och forplikta klaganden att
ersitta riattegangskostnaderna.

Overklagandet
Formula One Licensing har anfort tre grunder till stod for 6verklagandet.

Den forsta grunden, vilken avser asidosittande av artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 savitt angar den
sdrskiljningsformaga som kan tillskrivas bestandsdelen ”F1”, bestir av fyra delar. Genom dessa
delgrunder har klaganden gjort géllande att tribunalen har forsummat att hidnvisa till de konkreta
varorna och tjidnsterna, att den missuppfattat de faktiska omstdndigheterna med avseende pa
bestandsdelen "F1” och uttrycket "formel 17, att den inte funnit att sérskiljningsférmaga forvarvats pa
grund av anviandning som del av ett registrerat gemenskapsvarumirke och att den upphavt skyddet
for ett dldre nationellt varumairke pa ett lagstridigt satt.

Den andra och den tredje grunden avser dels asidoséttande av artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 till f6ljd
av en oriktig bedomning av forvéxlingsrisken, dels asidosittande av artikel 8.5 i samma férordning.

Tribunalen ska forst prova den forsta grundens fjarde del.

Parternas argument

Genom den forsta grundens fjarde del har Formula One Licensing gjort géllande att tribunalen, i
punkterna 44, 49, 51, 57, 61 och 67 i den o&verklagade domen, har tillintetgjort den
sarskiljningsformaga som tillkommer det dldre ordmirket F1 och det skydd som detta marke atnjuter,
och saledes har éasidosatt artikel 8.1 b i forordning nr 40/94.

Formula One Licensing anser att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rattstillimpning ndr den
konstaterade att beteckningen “F1” uppfattas som generisk, eftersom detta innebédr att dess
registrerade varumidrken F1 i vanlig typografi i sjilva verket ogiltigforklaras, vilket inte ar tillatet.
Klaganden har erinrat om att tribunalen, i punkt 48 i den 6verklagade domen, i detta avseende har
anfort att harmoniseringsbyran var skyldig att prova pa vilket siatt omséittningskretsen uppfattade
bestandsdelen "F1” i det sokta varumirket. Sokanden anser emellertid att denna provning har sina
begransningar och inte far leda till att de é&ldre varumirkenas sirskiljningsforméga, och séledes
rackvidden av det skydd de atnjuter, i praktiken tillintetgors.

Sokanden har papekat att tribunalen, vid prévningen av ett forfarande for registrering av ett varumarke,
inte kan forneka att det varumairke som aberopats till stod for invdndningen har sérskiljningsforméga
och inte kan ifragasitta dess giltighet. Sokanden har hidrvid hénvisat till tribunalens dom av den
13 december 2007 i mal T-134/06, Xentral mot harmoniseringsbyran - Pages jaunes
(PAGESJAUNES.COM) (REG 2007, s. 1I-5213), punkt 36, enligt vilken giltigheten av ett nationellt
varumérke inte kan bestridas i ett forfarande for registrering av ett gemenskapsvarumairke, utan endast
inom ramen for ett ogiltighetsforfarande som inletts i den berérda medlemsstaten.

Enligt Formula One Licensing gjorde sig tribunalen foljaktligen skyldig till felaktig rattstillampning nar
den fann att de dldre varumairkena saknar sérskiljningsformaga i vanlig typografi.

Harmoniseringsbyran har konstaterat att klaganden, da den hévdat att det dldre ordmérket F1 helt och

héllet har berévats skydd, hanvisat till punkterna 44, 49, 51, 57, 61 och 67 i den 6verklagade domen,
trots att dessa punkter endast innehéller uttalanden i fragan hur ordelementet "F1” uppfattas i det

6 ECLILEU:C:2012:314



36

37

38

39

40

41

42

DOM AV DEN 24.5.2012 - MAL C-196/11 P )
FORMULA ONE LICENSING MOT HARMONISERINGSBYRAN

sokta varumirket. Harmoniseringsbyran har erinrat om att ett atergivande av ett dldre kdnnetecken i
ett omtvistat gemenskapsvarumirke inte kan leda till att det konstateras foreligga en risk for
forvaxling om kénnetecknet anvdnds i det omtvistade varumidrket i rent beskrivande syfte.
Harmoniseringsbyran har dven anfort att tribunalen, i férevarande fall, gjorde en riktig bedémning nér
den, i punkt 51 i den Overklagade domen, fann att kénnetecknet "F1” inte har en sjdlvstindig
sarskiljande stédllning i det sokta varumirket, eftersom det helt enkelt inte fungerar som en
sdrskiljande bestandsdel i det omtvistade kannetecknet.

Global Sports Media anser att den forsta grundens fjarde del bygger pa en missuppfattning av den
overklagade domen, eftersom tribunalen inte ogiltigférklarade ordmarket F1, utan endast konstaterade
att omsittningskretsen uppfattar bestandsdelen "F1” i varumérket F1-LIVE som en generisk term.
Bolaget har tillagt att det &r tillatet att anvdnda termen ”F1” i beskrivande syfte, eftersom en sadan
anvdndning av en bestandsdel inte kan angripas enligt varumarkesrétten (dom av den 7 januari 2004 i
mal C-100/02, Gerolsteiner Brunnen, REG 2004, s. I-691, punkt 19, och av den 25 januari 2007 i
mal C-48/05, Adam Opel, REG 2007, s. I-1017, punkterna 42 och 43).

Domstolens bedomning

Det framgar av femte skilet i forordning nr 40/94, och dessutom av sjitte skilet i forordning
nr 207/2009, att ”[glemenskapsbestimmelser om varumirken ... inte [kan] ersdtta medlemsstaternas
varumaérkeslagar”.

Tribunalen har, i punkt 47 i den 6verklagade domen, erinrat om att det framgar av dess egen praxis att
giltigheten av ett internationellt eller nationellt varumarke, i forevarande fall klagandens varumaérken,
inte kan bestridas i ett forfarande for registrering av ett gemenskapsvarumirke, utan endast inom
ramen for ett ogiltighetsforfarande som inletts i den berérda medlemsstaten (dom av den
12 november 2008 i mal T-7/04, Shaker mot harmoniseringsbyran - Liminana y Botella (Limoncello
della Costiera Amalfitana shaker), REG 2008, s. II-3085, punkt 26). Denna rattspraxis grundar sig pa
uppfattningen att unionslagstiftaren har inrdttat ett system som bygger pa att gemenskapsvarumérken
och nationella varumérken ska kunna finnas parallellt, eftersom tribunalen, i punkt 26 i namnda dom,
hinvisade till sin dom av den 23 oktober 2002 i mal T-6/01, Matratzen Concord mot
harmoniseringsbyran - Hukla Germany (MATRATZEN) (REG 2002, s. 11-4335), punkt 55.

Domstolen godtar tribunalens resonemang i detta hdnseende.

Det foljer av principen att gemenskapsvarumérken och nationella varumérken ska kunna finnas
parallellt — liksom av det faktum att registreringen av nationella varumirken inte omfattas av
harmoniseringsbyrans behorighet och att heller inte domstolsprovningen av dessa varumirken
omfattas av tribunalens behorighet — att giltigheten av nationella varumérken inte kan bestridas i ett
invindningsforfarande med anledning av en ansokan om registrering av ett gemenskapsvarumarke.

Det &r foljaktligen inte heller mojligt att, i ett sddant invandningsforfarande, konstatera att det
betriffande ett kédnnetecken som ar identiskt med ett varumirke som &r skyddat i en medlemsstat
finns ett absolut registreringshinder, sasom att det saknar sirskiljningsformaga enligt vad som
foreskrivs i artikel 7.1 b i forordning nr 40/94, liksom i artikel 3.1 b i direktiven 89/104 och 2008/95.
Att karakterisera ett kidnnetecken sdsom beskrivande eller generiskt &r likvardigt med att forneka dess
sarskiljningsférmaga.

Nir en invdndning som grundar sig pa ett dldre nationellt varuméarke framstills mot registreringen av
ett gemenskapsvarumérke dr harmoniseringsbyran, och foljaktligen tribunalen, visserligen — sasom
framgar av punkt 48 i den Overklagade domen — skyldiga att undersdoka hur omsittningskretsen
uppfattar det kidnnetecken som ér identiskt med det nationella varumaérket i det sokta varumérket och
att, i forekommande fall, bedéma hur hog sérskiljningsférmaga detta kdnnetecken har.
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Dessa undersokningar har emellertid, sdsom s6kanden har hévdat, sina begransningar.

Undersokningarna far inte leda till att det konstateras att ett kdnnetecken som é&r identiskt med ett
registrerat och skyddat nationellt varumairke saknar sdrskiljningsformaga, eftersom ett sadant
konstaterande skulle strida mot savédl principen om att gemenskapsvarumirken och nationella
varumirken ska kunna finnas parallellt som mot artikel 8.1 b i férordning nr 40/94, tolkad mot
bakgrund av punkt 2 a ii i samma artikel.

Ett sddant konstaterande skulle ndmligen inverka menligt pa nationella varuméirken som é&r identiska
med ett kidnnetecken som anses sakna sdrskiljningsforméga, eftersom registreringen av ett sadant
gemenskapsvarumirke skulle kunna innebdra att det nationella skyddet for dessa nationella
varumérken upphorde. Konstaterandet skulle saledes inte vara forenligt med det system som inforts
genom forordning nr 40/94 och som grundar sig pa principen att gemenskapsvarumirken och
nationella varumérken ska kunna finnas parallellt, vilken framgar av femte skélet i férordningen, med
tanke pa att ett bestridande av giltigheten av ett internationellt eller nationellt varumirke pa den
grunden att det saknar sdrskiljningsformaga endast kan ske inom ramen for ett ogiltighetsforfarande
som inletts i den berérda medlemsstaten enligt artikel 3.1 b i direktiven 89/104 och 2008/95.

Domstolen erinrar hédrvid om att det i artikel 8.2 a ii i forordning nr 40/94 uttryckligen foreskrivs att
varumédrken som har registrerats i en medlemsstat ska beaktas sasom &ldre varumérken i
invandningsforfaranden.

Harav foljer att ett nationellt varumérke som aberopats till stod for en invindning mot registrering av
ett gemenskapsvarumirke maste tillerkdnnas en viss sarskiljningsformaga, for att artikel 8.1 b i
forordning nr 40/94 inte ska &sidosittas.

Tribunalen har emellertid inte gjort sa i forevarande fall.

Tribunalen konstaterade, i punkt 44 i den oOverklagade domen, forst att kdnnetecknet "F1” kan
anvindas beskrivande och att det, siasom forkortning, &r lika generiskt som uttrycket "formel 1”.
Tribunalen fann, i punkterna 49 och 51 i den overklagade domen, att bestindsdelen ”f 1”7 inte
uppfattas som en sdrskiljande bestandsdel i det sokta varumirket, utan som en bestindsdel som
anvédnds beskrivande.

Tribunalen anférde vidare, i punkterna 57 och 61 i den Overklagade domen, att konsumenterna ser
bestandsdelen "F1” i ett vanligt typsnitt som en forkortning av "formel 17, det vill sdga en beskrivande
upplysning, och att allmidnheten uppfattar kénnetecknet "F1” som generiskt. Tribunalen tillade
slutligen, i punkt 67 i den 6verklagade domen, att forekomsten av bokstaven ”f” och siffran ”1” i det
sokta varumarket inte har nigon sérskiljningsformaga.

Oavsett om de konstateranden som forekommer i punkterna 44, 49, 51, 57, 61 och 67 i den
overklagade domen avser kinnetecknet i det dldre varumairket eller bestindsdelen "F1” i det sokta
varumirket har tribunalen séledes, genom dessa konstateranden, slagit fast att kdnnetecknet é&r
generiskt och beskrivande samt helt saknar sérskiljningsformaga, eftersom den, i punkt 54 i den
overklagade domen, fann att kdnnetecknet och bestandsdelen dr gemensamma for de motstaende
varumaérkena.

Tribunalen har séiledes ifragasatt giltigheten av dessa édldre varumirken inom ramen for ett férfarande
for registrering av ett gemenskapsvarumirke, vilket innebdr att den har asidosatt artikel 8.1 b i
férordning nr 40/94.

Under dessa forhallanden har Formula One Licensing fog for sitt pastdende att tribunalen i den
overklagade domen har gjort sig skyldig till felaktig rattstillimpning.
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Foljaktligen ska den 6verklagade domen upphévas pa denna grund, utan att det dr nodvéndigt att prova

de 6vriga grunder som klaganden anfort.

Om domstolen upphéver tribunalens dom kan den, i enlighet med artikel 61 forsta stycket i stadgan for

Europeiska unionens domstol, antingen sjalv slutligt avgora malet, om detta ar fardigt for avgorande,

eller aterforvisa malet till tribunalen for avgorande.

I forevarande fall ar villkoren for att domstolen sjélv slutligt ska kunna avgéra maélet inte uppfyllda.

Ett avgorande i sak kraver namligen att det sker en prévning av fragan huruvida det dr mojligt att sla

fast att artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 inte é&r tillimplig, utan att det konstateras att

kdannetecknet F1 i de édldre varumirkena saknar sirskiljningsformaga. Detta innebér att de faktiska
omstiandigheterna ska provas, vilket tribunalen &r bast lampad att gora.

Malet ska foljaktligen aterforvisas till tribunalen och beslutet om rittegangskostnader ansta.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (tredje avdelningen) foljande:

1) Den dom som Europeiska unionens tribunal meddelade den 17 februari 2011 i mal T-10/09,
Formula One Licensing mot harmoniseringsbyran - Global Sports Media (F1-LIVE),
upphaévs.

2) Malet aterforvisas till Europeiska unionens tribunal.

3) Beslutet om rittegangskostnader ska ansta.

Underskrifter
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