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FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT
MELCHIOR WATHELET
foredraget den 17 december 2015"

Mal C-163/15

Youssef Hassan
mot
Breiding Vertriebsgesellschaft mbH

(begédran om forhandsavgorande fran Oberlandesgericht Diisseldorf (regional domstol i andra instans i

Disseldorf, Tyskland))

"Begédran om forhandsavgorande — Gemenskapsvarumérke — Forordning (EG) nr 207/2009 —
Artikel 23 — Licens — Register over gemenskapsvarumirken — Ratt for licensinnehavare att vicka
talan om intrang trots att licensen inte inforts i registret 6ver gemenskapsvarumérken”

I — Inledning

1. Begédran om forhandsavgorande avser tolkningen av artikel 23.1 forsta meningen i radets forordning
(EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumirken®.

2. Begdran har framstillts i ett mal mellan Youssef Hassan och Breiding Vertriebsgesellschaft mbH
(nedan kallat Breiding), angdende en talan som vickts av Breiding mot Youssef Hassan angaende
intrang i rattigheterna till ett gemenskapsvarumarke.

II — Tillampliga bestimmelser

3. Skal 11 till férordning nr 207/2009 har foljande lydelse:

"Ett gemenskapsvarumidrke bor kunna anses som ett sarskilt formogenhetsobjekt utan samband med
det foretag vars varor och tjdnster det betecknar. Varumirket bor déarféor kunna overlatas under
forutsdttning att allmidnheten inte vilseleds genom overlatelsen. Det bor vidare kunna stillas som
sikerhet till forman for tredje man eller bli foremal for licenser.”

4. 1 artikel 17 i forordningen, med rubriken "Overlatelse”, féreskivs foljande:

”1. Ett gemenskapsvarumirke far, oavsett om fOretaget Overlits, overlatas for alla eller en del av de
varor eller tjanster for vilka det dr registrerat.

1 — Originalsprak: franska.
2 — EUTL78s. 1.
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2. En overlatelse av ett foretag i sin helhet ska innefatta Overlitelse av gemenskapsvarumirket utom
nér det, i enlighet med den lag som ska tillimpas pa overlatelsen, foreligger ett avtal om det motsatta
eller om detta klart framgar av omstandigheterna. Denna bestimmelse ska tillimpas nér det foreligger
en avtalsenlig forpliktelse att overlata foretaget.

5. En overlatelse ska inforas i registret och offentliggéras pa begéran av en av parterna.

6. Innan Overlatelsen har inforts i registret kan forvirvaren inte gora gillande de rattigheter som
uppstar genom gemenskapsvarumérkets registrering.

»

5. I artikel 19 i forordningen, med rubriken "Sakratt”, foreskrivs foljande:

”1. Ett gemenskapsvarumirke kan utan samband med foretaget stéllas som sédkerhet eller bli foremal
for en begrinsad sakritt.

2. Pa begdran av en av parterna ska de rdttigheter som avses i punkt 1 bli inférda i registret och
offentliggoras.”

6. I artikel 22 i samma forordning, med rubriken “Licens”, foreskrivs foljande:

”1. Ett gemenskapsvarumirke kan bli foremal for licens for en del av eller alla de varor eller tjénster
for vilka det dr registrerat samt for hela eller viss del av gemenskapen. En licens kan vara exklusiv eller
icke-exklusiv.

3. Utan att det paverkar tillimpningen av bestimmelserna i licensavtalet kan licenstagaren vicka talan
om intrang i gemenskapsvarumirket endast om dess innehavare ldmnar sitt medgivande till detta.
Innehavaren av en exklusiv licens far dock vdcka sadan talan om innehavaren av varumairket inte sjélv
véacker talan om intrang i varumérket inom skélig tid efter underrattelse harom.

4. En licenstagare ska dga rdtt att intervenera i det mal om intrdng som innehavaren av
gemenskapsvarumirket har inlett for att kunna erhalla skadestand for den skada som han lidit.

5. P4 begiran av en av parterna ska uppgift om upplatelse eller Gverlatelse av en licens for ett
gemenskapsvarumaérke inforas i registret och offentliggoras.”

7. 1 artikel 23 i forordning nr 207/2009, med rubriken “Réttsverkan i forhallande till tredje man”,
foreskriver:

”1. De rittshandlingar angaende ett gemenskapsvarumirke som anges i artiklarna 17, 19 och 22 ska
inte dga rattsverkan i forhallande till tredje man i samtliga medlemsstater forrdn efter de inforts i
registret. Emellertid ska en sddan réttshandling dga rattsverkan i forhallande till tredje man, innan den
inforts i registret, om denne har forvérvat rattigheter till varumarket efter det att rattshandlingen dgde
rum men han kédnde till rattshandlingen vid tiden for rattigheternas forvirvande.

2. Punkt 1 ska inte tillimpas pa en person som forvarvar ett gemenskapsvarumairke eller en rittighet

till ett gemenskapsvarumirke genom att ett foretag i sin helhet overléts eller genom en annan generell
overging.
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[II — Bakgrunden till det nationella malet och begiaran om forhandsavgorande

8. Sedan den 2 januari 2011 ar Breiding licenstagare for gemenskapsordmirket ARKTIS, som anmaldes
den 15 augusti 2002 och registrerades den 11 februari 2004 med nummer CTM 002818680, men
licensen har inte inforts i registret over gemenskapsvaruméirken (nedan kallat registret). Varumairket
innehas av KBT & Co. Ernst Kruchen agenzia commerciale sociéta och giller bland annat for
sangklader och sdngticken. Enligt licensavtalet dr Breiding skyldigt att i eget namn gora gillande
rattigheter i samband med intrang i varumarkesrattigheterna.

9. Youssef Hassan dr chef for OVL Onlinevertrieb & -logistik GmbH & Co. KG, som den 1 maj 2010
overtog hans enskilda firma. Dessa foretag saluforde den 27 oktober 2009, respektive den
30 oktober 2012, olika duntdcken under bendmningarna "Arktis 907, "Arktis 90 HS” och "innoBETT
selection Arktis” pa hemsidan “schoene-traeume.de”.

10. Som en foljd av hindelser som intréffade under ar 2009 sinde det bolag som da var licenstagare for
mirket ARKTIS Youssef Hassan en skrivelse i vilken han formellt uppmanades att upphora med viss
verksamhet. Den 3 februari 2010 undertecknade Youssef Hassan ett "avtal om upphorande”, enligt
vilket Youssef Hassan, vid dventyr av vite som skulle faststillas av licenstagaren, atog sig att upphora
att anvianda bendmningen "ARKTIS” for sangklader.

11. Efter héndelserna &r 2012 vickte Breiding talan vid behorig Landgericht (regional domstol i forsta
instans) som faststillde giltigheten av detta avtal och forpliktade Youssef Hassan att utge information,
ldimna ut de varor som gjorde intrang i varumérket for forstoring, samt att betala skadestand.

12. Youssef Hassan oOverklagade denna dom till Oberlandesgericht Diisseldorf (regional domstol i
andra instans i Disseldorf) som ansag att utgangen i mélet berodde pa huruvida Breiding, som enligt
licensavtalet forfogar Gver licensinnehavarens medgivande i den mening som avses i artikel 22.3 i
forordning 207/2009, kan vécka talan om intrang i varumarket trots att bolaget inte har inforts som
licenstagare i registret.

13. Svaret pa denna fraga beror pa hur artikel 23.1 forsta meningen i férordningen ska tolkas. Eftersom
Oberlandsgericht Diisseldorf (regional domstol i andra instans i Diisseldorf) var i tvivel angaende
denna tolkning beslot man att vilandeforklara malet och stilla foljande tolkningsfragor till domstolen:

”1)  Utgor artikel 23.1 forsta meningen i [forordningen] hinder mot att en licenstagare vacker talan
om varumirkesintrang nar nimnda licenstagare inte har inforts i registret ...?

2)  For det fall att den forsta fragan ska besvaras jakande: Utgor artikel 23.1 forsta meningen i
[forordningen] i s& fall hinder mot en nationell réttspraxis enligt vilken licenstagaren i eget
namn kan gora varumairkesinnehavarens rittigheter géllande mot den som gor sig skyldig till
intranget, i enlighet med de befogenheter licenstagaren har i detta avseende
(Prozessstandschaft)?”

IV — Forfarandet vid domstolen

14. Skriftliga yttranden har inkommit fran Breiding, den tyska och den polska regeringen, samt fran
Europeiska kommissionen. I enlighet med artikel 76.2 i domstolens rittegangsregler, och mot
bakgrund av vad som framkommit under det skriftliga forfarandet, ansag sig domstolen ha tillrackligt
underlag for att avgora malet utan att halla muntlig féorhandling.

ECLIL:EU:C:2015:834 3


http:schoene-traeume.de

FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT WATHELET — MAL C-163/15
HASSAN

V — Bedomning

15. Genom den forsta tolkningsfrigan soker den nationella domstolen fa klarhet i huruvida artikel 23.1
forsta meningen i forordningen - som foreskriver att réttshandlingar angdende ett
gemenskapsvarumirke som anges i artiklarna 17, 19 och 22 i férordningen inte ska &dga rattsverkan i
forhéllande till tredje man i samtliga medlemsstater forrdn efter det att de inforts i registret — ska
tolkas sa, att den utgoér hinder mot att en licenstagare ges mojlighet att vicka talan om intrdng i
varumérket som omfattas av licensen om denna inte inforts i registret.

16. Jag papekar inledningsvis att samtliga parter som inkommit med skriftliga yttranden har besvarat
denna fraga nekande. Jag delar den uppfattningen. Enligt fast rdttspraxis ska ndmligen en
unionsbestdmmelse tolkas inte enbart med beaktande av dess lydelse, utan dven av sammanhanget och
de andamal som efterstravas med de foreskrifter som den ingér i.> I forevarande fall leder sévil det
sammanhang som artikel 23.1 i férordningen ingdr i som dess dndamal mig till slutsatsen att denna
bestimmelse maste tolkas sa att den inte utgér hinder mot att en licenstagare kan vdcka talan om
intrang i varumérket som omfattas av licensen trots att licensen inte inforts i registret.

17. Eftersom den forsta tolkningsfrigan enligt min mening ska besvaras nekande, kommer jag inte
prova den andra tolkningsfragan.

A — Kontextuell tolkning av artikel 23.1 i forordningen

18. Enligt artikel 23.1 forsta meningen i férordningen ska "de rdttshandlingar som avses i artiklarna 17,
19 och 22 inte &dga réttsverkan i forhéallande till tredje man i samtliga medlemsstater forran efter de
inforts i registret.”*

19. Séledes forefaller det avgorande att definiera vilka rittshandlingar som avses i dessa bestimmelser
for att faststdlla huruvida talan om intrang i varumaérkets rattigheter ska anses hora dartill.

20. De rittshandlingar som avses i artikel 23.1 forsta meningen i forordningen &r Gverlatelse av
varumirket (artikel 17), pantritt eller annan sakridtt som varumirket belastats med (artikel 19) och
utfdrdande av licens (artikel 22).

21. Den gemensamma ndmnaren hos dessa skilda réttshandlingar, som enligt artikel 23.1 forsta
meningen i férordningen ”anga[r] ett gemenskapsvarumairke”, ligger i det faktum att deras syfte eller
effekt ar att skapa eller 6verlata en rattighet till market.

22. Detta gemensamma attribut 6verensstimmer dven med rubriken till det avsnitt som artikel 23.1
forsta meningen i forordningen inordnas under, det vill siga “Gemenskapsvarumérken som
formigenhetsobjekt”® under avsnitt 4 i avdelning II i férordningen.

23. Déarmed delar jag den tyska regeringens analys enligt vilken begreppet réttshandling, i den mening
som avses i artikel 23.1 forsta meningen i forordningen, endast avser skapande av en ritt till
gemenskapsvarumairket i dess egenskap av formogenhetsobjekt. Foljaktligen omfattar inte detta
begrepp en ritt for licenstagare att vicka talan pa grundval av artikel 22.3 i sagda forordning.

24. Denna tolkning styrks éven av den atskillnad som gors mellan inférande i registret av en Gverlatelse
a ena sidan, eller inférande av en sakritt eller licens & den andra.

3 — Se, bland annat, dom Yaesu Europe (C-433/08, EU:C:2009:750, punkt 24), dom Brain Products (C-219/11, EU:C:2012:742, punkt 13), dom
Koushkaki (C-84/12, EU:C:2013:862, punkt 34) och dom Minister for Justice and Equality (C-237/15 PPU, EU:C:2015:474, punkt 35).

4 — Min kursivering.
5 — Min kursivering.
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25. Om samtliga artiklar som omnédmns i artikel 23.1 forsta meningen i forordningen foreskrev att
Overlatelse, de sakrétter som avses i artikel 19.1, utfirdande eller overlatelse av en licens ”... ska
inforas i registret och offentliggéras pa begidran av en av parterna”® skulle artikel 17.6 i férordningen
utgora det enda villkoret for att gora gillande de réttigheter som foljer av att inféra en overlatelse i
registret.

26. Om unionslagstiftaren hade haft for avsikt att villkora utévandet av de réttigheter som medféljer en
sakritt eller en licens av att dessa forst maste inforas i registret, skulle unionslagstiftaren ocksa ha varit
tvungen att uttryckligen ange detta i de bestimmelser som reglerar motsvarande rittigheter. Att hiavda
att ett sadant fortydligande vore onddigt med hénsyn till artikel 23.1 forsta meningen i forordningen
skulle medfora att artikel 17.6 blev overflodig och utan syfte. I valet mellan en tolkning som ér
meningsfull och en tolkning som ér intetsdgande bor man saledes vilja den forstndmnda.

27. Slutligen, vad sirskilt angar en licenstagares ritt att vdacka talan om intrang i ett
gemenskapsvarumadrkes réttigheter, foreskriver artikel 22.3 i forordningen uttryckligen att en sadan
talan &r tilliten under det enda villkoret att licenstagaren har licensinnehavarens medgivande’ och
foljer vad som foreskrivs i licensavtalet. Om det kravdes att licensen forst infordes i registret for att
licenstagaren ska kunna vicka talan om intrang i varumirket — i avsaknad av en generell reglering
hidrom genom en sirskild paragraf for samtliga rattigheter som foljer av licensen — maste ett sadant
krav framga av den bestimmelse som reglerar fragan, det vill sdga artikel 22.3 i forordningen.

28. Det framgar siledes av en kontextuell analys av artikel 23.1 forsta meningen i forordningen att
denna bestammelse ska tolkas sa att en licenstagare kan vidcka talan om intrang i
varumarkesrattigheterna utan att licensen forst maste inforas i registret.

29. Denna tolkning stods dven av det uppstillda syftet med att ssmmankoppla rattsverkan i forhallande
till tredje man med att infora licensen i registret.

B — Teleologisk tolkning av artikel 23.1 i forordningen

30. Artikel 23.1 i forordningen bestir av tva meningar. Den ena kan séledes inte forstds oberoende av
den andra.

31. Medan det i forsta meningen i artikel 23.1 i forordningen foreskrivs att ”de rattshandlingar
angdende ett gemenskapsvarumairke som anges i artiklarna 17, 19 och 22 [inte ska] &dga rattsverkan i
forhallande till tredje man i samtliga medlemsstater forran efter de inforts i registret”, klargors i andra
meningen i samma bestimmelse att “emellertid ska en sadan rdttshandling dga réttsverkan i
forhéallande till tredje man, innan den inforts i registret, om denne har forvirvat rattigheter till
varumirket efter det att rattshandlingen dgde rum men han kinde till rattshandlingen vid tiden for
rattigheternas forvarvande”.

32. Av detta klargorande foljer att andamalet med artikel 23.1 i forordningen é&r att skydda den som éar
i god tro om vilka rattigheter som finns till gemenskapsvarumérket. De rittshandlingar som avses i
artikel 23.1 i forordningen kan namligen goras gillande mot tredje mén som forvirvat rdttigheter till
samma mdrke och som hade vetskap om de forstndimnda réttigheterna oberoende av om dessa inforts i
registret.

6 — Se artikel 17.5 i forordningen (6verlatelse), artikel 19.2 (sidkerhet och annan begriansad sakritt) samt artikel 22.5 (licens).

7 — Inte heller detta villkor dr absolut. Artikel 22.3 andra meningen i férordningen anger nimligen att ”[ijnnehavaren av en exklusiv licens far
dock vdcka sadan talan om innehavaren av varumérket inte sjilv vicker talan om intrang i varumiérket inom skilig tid efter underrattelse
hérom”.
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33. Det huvudsakliga syftet med denna rittsverkan gentemot tredje man som uppstar nér réttigheterna
infors i registret 4r ndmligen att skydda de som ar i god tro om réttigheter till market. Med andra ord
reglerar inte artikel 23.1 i forordningen effekterna av de réttshandlingar som avses i artiklarna 17, 19
och 22 i forordningen i forhéllande till personer som inte har nagon rittighet till varumérket men
som gor intrang i dessa rattigheter inom ramen for sina respektive verksamheter.

34. Den som gor intrang har per definition ingen rattighet till market. For att uttrycka sig enligt de
ordalag som anvinds i artikel 23.1 i forordningen, dr inte dessa tredje mén i god tro om nagon som
helst rattighet till gemenskapsvarumérket. Darmed é&r artikel 23.1 i forordningen inte tillimplig pa
sadana fall.

35. En motsatt tolkning skulle leda till den paradoxala situationen att den som &r i ond tro och gor
intrang kunde &beropa artikel 23.1 i férordningen till sin fordel for att hindra en talan om intrang i
rattigheterna till varuméarket, medan en licenstagare daremot skulle vara forhindrad fran att gora
detsamma. Denna paradox illustreras i synnerhet av de omstdndigheter som gett upphov till malet vid
den nationella domstolen. Det framgar ndmligen att Youssef Hassan i forklaringen om upphorande av
den 3 februari 2010 uttryckligen &tagit sig att upphora att anvdnda det omtvistade varumérket och att
han séaledes hade full vetskap om den licens som fanns till mérket.

36. I detta avseende ansluter jag mig &éven till det argument som framforts av den polska regeringen,
namligen att den forordade tolkningen av bestimmelsen garanterar rattssakerheten. En dylik tolkning
innebdr namligen att den som ar i god tro kan forvérva rittigheter till ett gemenskapsvarumarke utan
att behover uppfylla de skyldigheter som foljer av en tidigare beviljad licens. Dédremot kommer en
tidigare réttshandling att ha effekt i forhéllande till den som senare forvarvar rattigheter till
varumirket om denna hade kdnnedom om den tidigare rdttshandlingen, och i vilket fall om den
inforts i registret, eftersom den som sedan forvirvar rdttigheter till mérket da med latthet kan fa
kdnnedom om rattshandlingen i fraga.

37. Det foljer av ovanstaende dverviganden att det skulle strida mot syftet med att infora réttigheter i
registret att gora ett sadant inférande till ett formkrav som, om det inte dr uppfyllt, medfor att den som
gor intrang i varumarkesrattigheter med framgang kan gora en invindning om réttegdngshinder mot
en talan av licenstagaren om detta intrang.

38. Foljaktligen finns det inte anledning att prova den andra tolkningsfragan fran Oberlandsgericht
Diisseldorf (regional domstol i andra instans i Diisseldorf) eftersom den endast dr av relevans om den
forsta tolkningsfragan besvaras jakande. Jag noterar dven att endast Breiding har ansett det nodvandigt
att utveckla sin argumentation i forhallande till den andra fragan.

VI — Forslag till avgorande

39. Med beaktande av det sammanhang artikel 23.1 i forordningen ingar i, foreslar jag att domstolen
besvarar den forsta tolkningsfragan fran Oberlandsgericht Diisseldorf (regional domstol i andra instans
i Disseldorf) enligt foljande:

1)  Artikel 23.1 forsta meningen i radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om
gemenskapsvarumirken utgér inte hinder mot att en licenstagare vicker talan om
varumérkesintrang i fall da licensen inte har inforts i registret 6ver gemenskapsvarumarken.

2)  Eftersom den andra tolkningsfragan var avhingig av ett jakande svar pa den forsta fragan saknas
det anledning att préva den.
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