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W Rattsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (tionde avdelningen)

den 23 november 2017 *

"Begédran om forhandsavgorande — Forordning (EG) nr 207/2009 — EU-varumérke — Artikel 16 —
Varumirken som féormégenhetsobjekt — EU-varumirkens likstéllighet med nationella varumarken —
Artikel 18 — Overlatelse av ett varumérke som har registrerats for ett ombud eller en foretradare for
varumirkesinnehavaren — Nationell bestimmelse som ger mojlighet att vicka talan om béttre rétt till
ett nationellt registrerat varumaérke, vars registrering inskranker innehavarens réttigheter eller strider

mot en skyldighet enligt lag eller avtal — Forenlighet med férordning nr 207/2009
I mal C-381/16,
angdende en begiran om forhandsavgorande enligt artikel 267 FEUF, framstélld av Tribunal Supremo
(Hogsta domstolen, Spanien) genom beslut av den 28 juni 2016, som inkom till domstolen den
11 juli 2016, i malet
Salvador Benjumea Bravo de Laguna
mot
Esteban Torras Ferrazzuolo,
meddelar

DOMSTOLEN (tionde avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden E. Levits samt domarna A. Borg Barthet (referent) och
M. Berger,

generaladvokat: M. Szpunar,

justitiesekreterare: A. Calot Escobar,

efter det skriftliga forfarandet,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Esteban Torras Ferrazzuolo, genom S. Diaz Pardeiro, procuradora, och J.A. Lépez Martinez,
abogado,

— Spaniens regering, genom M.A. Sampol Pucurull, i egenskap av ombud,

— Europeiska kommissionen, genom E. Gippini Fournier och J. Samnadda, bada i egenskap av ombud,

* Rattegangssprak: spanska.
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Dom av den 23.11.2017 — Mal C-381/16
Benjumea Bravo de Laguna

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

foljande

Dom

Begidran om forhandsavgorande avser tolkningen av artiklarna 16 och 18 i radets forordning (EQG)
nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om [EU-varumirken] (EUT L 78, 2009, s. 1).

Begdran har framstillts i ett mal mellan Salvador Benjumea Bravo de Laguna och Esteban Torras
Ferrazzuolo, rorande dganderitten till ett EU-figurmérke som registrerats i den forstnamndes namn.

Tillampliga bestimmelser

Unionsrdtt
Skal 15 i forordning nr 207/2009 har foljande lydelse:

"For att forstirka skyddet for [EU-varumérken] bor medlemsstaterna med beaktande av sina egna
nationella system utse si fa nationella domstolar i forsta och andra instans som mojligt, vilka ska ha
behorighet att ta upp fragor om intrang i och giltighet av [EU-varumérken].”

I artikel 16 i den forordningen, med rubriken ”[EU-varumérkens] likstéllighet med nationella
varumairken”, foreskrivs foljande:

”1. Om annat inte foljer av artiklarna 17-24 ska ett [EU-varumiérke] som formogenhetsobjekt i sin
helhet och for hela [unionsomradet] anses som ett nationellt varumérke som registrerats i den
medlemsstat i vilken enligt [registret over EU-varumérken]

a) innehavaren har sitt site eller sitt hemvist vid tidpunkten i fraga, eller
b) om punkt a inte &r tillimplig, innehavaren har ett driftsstalle vid tidpunkten i fraga.

2. I andra fall &n de som anges i punkt 1 ska den i punkt 1 avsedda medlemsstaten vara den
medlemsstat i vilken [Europeiska unionens immaterialrattsmyndighet (EUIPO)] har sitt séte.

3. Om tva eller flera personer dr inforda i registret 6ver [EU-varumirken] som gemensamma
innehavare, ska punkt 1 gilla den av innehavarna som ndmns forst. Kan punkt 1 inte tillampas pa
denna innehavare, ska den gélla for de darefter upptagna gemensamma innehavarna i den ordning
som de ndmns. Kan punkt 1 inte tillimpas p& nagon av de gemensamma innehavarna ska punkt 2
tillaimpas.”

I artikel 18 i nimnda férordning, med rubriken "Overlitelse av ett varumirke som ir registrerat i ett
ombuds namn”, foreskrivs foljande:

"Om ett [EU-varumérke] har registrerats for ett ombud eller en foretridare for innehavaren utan

dennes tillstdind ska innehavaren ha ratt att begéra att registreringen Overlats till honom om inte
ombudet eller foretradaren visar fog for sitt handlande.”
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I artikel 95.1 i samma forordning foreskrivs foljande:

"Medlemsstaterna ska inom sina territorier utse sa fa nationella domstolar i forsta och andra instans
som mojligt, nedan kallade domstolar for [EU-varumérken], vilka ska utova de funktioner som
tilldelats dem enligt denna férordning.”

I artikel 105.3 i forordning nr 207/2009 foreskrivs foljande:

"Nationella bestimmelser om fullfoljd av talan ska tillimpas pa avgoranden av en domstol for
[EU-varumairken] i andra instans.”

Spansk rditt

I artikel 2.1 i Ley 17/2001 de Marcas (lag 17/2001 om varumérken) av den 7 december 2001 (BOE
nr 294, av den 8 december 2001) (nedan kallad lag 17/2001 om varumairken), foreskrivs foljande:

"Om en ansokan om varumairkesregistrering strider mot tredje parts réttigheter eller mot en rittslig
eller avtalsenlig skyldighet, kan den skadelidande vicka talan vid domstol om battre ritt till
varumirket, om sa sker fore registreringsdagen eller inom fem ar fran offentliggorandet av
registreringen eller fran den tidpunkt d& det registrerade varumairke borjade anvéindas i enlighet med
bestimmelserna i artikel 39. Nér en sddan talan viacks ska domstolen meddela detta till den spanska
patent- och varumirkesmyndigheten, for registrering i varumarkesregistret, vilken, i forekommande
fall ska vilandeforklara registreringsforfarandet.”

Malet vid den nationella domstolen och tolkningsfragan

Den 24 januari 2011 ingav Salvador Benjumea Bravo de Laguna en ansokan om registrering av
EU-varumairke till EUIPO.

Det sokta varumadrket utgors av nedanstdende figurkannetecken:

Green
Den 29 augusti 2011 registrerade EUIPO namnda kénnetecken for Salvador Benjumea Bravo de
Laguna, som EU-figurmirke med nummer 9679093.

Esteban Torras Ferrazzuolo ansag sig ha béttre rdtt till varumiérket, varfor han, forutom andra
yrkanden, vid Juzgado de Marca de Alicante (Handelsdomstolen i Alicante), vickte talan om béttre
ratt till ndimnda varumaérke, med hénvisning till artikel 18 i férordning nr 207/2009 och artikel 2.2 i lag
17/2001 om varumaérken.

Namnda domstol ogillade denna talan med motiveringen att endast regelverket i artikel 18 i forordning
nr 207/2009 ar tillampligt pda EU-varumérken, medan det allménna regelverk som avses i artikel 2.2 i
lag 17/2001 om varumirken inte &r tillimpligt, samt att villkoren i artikel 18 i forordning nr 207/2009
inte var uppfyllda.
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Esteban Torras Ferrazzuolo overklagade till Audiencia Provincial de Alicante (Provinsdomstolen i
Alicante, Spanien), vilken forklarade att eftersom regelverket om béttre ratt i artikel 18 i forordning
nr 207/2009 endast giller fall dir ombudet eller foretradaren har agerat illojalt, sa skulle i forevarande
fall regelverket om béttre ratt till ett varumarke i artikel 2 i lag 17/2001 i stallet tillimpas.

Med hinvisning till artikel 16 i férordning nr 207/2009 ansag nimnda domstol ndmligen att om inte
annat foljer av de enhetliga reglerna i ndamnda forordning, sd ska ett EU-varumirke som
formogenhetsobjekt i sin helhet och for hela unionsomradet anses som ett nationellt varumérke som
registrerats i den medlemsstat i vilken innehavaren har sitt sédte, hemvist eller driftstalle.

Audiencia Provincial de Alicante (Provinsdomstolen i Alicante, Spanien) ansag dessutom att villkoren
for att bifalla talan om battre rdtt var uppfyllda i forevarande fall, varfor den forklarade att Esteban
Torras Ferrazzuolo var innehavare till det varumérke som ér i fraga i det nationella malet.

Vid den hénskjutande domstolen, Tribunal Supremo (Hogsta domstolen, Spanien), gjorde Salvador
Benjumea Bravo de Laguna géllande att unionsridtten endast tillater att en person gor géllande béttre
ratt till ett varumédrke om det har registrerats i denna persons ombuds namn, utan denna persons
tillstand. I ovriga fall &r det omdjligt att vacka talan om battre ritt till ett EU-varumarke.

Esteban Torras Ferrazzuolo har tvirtom havdat att forordning nr 207/2009 tillater att nationell ratt
tillampas subsididrt, varfor det ar mojligt att tolka artikel 18 i denna férordning sa, att den inte utgor
hinder mot att det, med stod av bestimmelserna i en medlemsstats nationella lagstiftning, vicks talan
om bdttre ritt dven i andra fall &n dem som anges i denna artikel.

Dé Tribunal Supremo (Hogsta domstolen) fann att 16sningen pa den foreliggande tvisten var beroende
av tolkningen av unionsritten, forklarade den malet vilande och stillde foljande fraga for
forhandsavgorande till domstolen:

"Utgor unionsritten, ndrmare bestamt [forordning nr 207/2009], hinder mot att det vdcks talan om
battre rétt till ett unionsvarumirke pa andra grunder d4n dem som anges i artikel 18 i denna
forordning, sarskilt vad ror de fall som beskrivs i artikel 2.2 i [lag 17/2001 om varumarken]?”

Tolkningsfragan

Huruvida tolkningsfragan kan tas upp till provning

Esteban Torras Ferrazzuolo har hdvdat att begiran om forhandsavgorande inte kan upptas till
sakprovning, eftersom Tribunal Supremo (Hogsta domstolen) inte &r behorig att inkomma med den
denna begéran.

Han har hérvidlag aberopat artikel 95.1 i forordning nr 207/2009 — enligt vilken medlemsstaterna
"inom sina territorier [ska] utse sd fi nationella domstolar i forsta och andra instans som mojligt,
nedan kallade domstolar for [EU-varumairken], vilka ska utova de funktioner som tilldelats dem enligt
denna forordning” — och gjort géllande att Tribunal Supremo (Hogsta domstolen) inte &r behorig att
tolka ndmnda férordning.

Han har dessutom gjort gillande att begdran om forhandsavgorande inte framstéllts av domstolen i
forsta instans eller domstolen i andra instans, varfor det ror sig om en ny fraga som inte kan provas

av landets hogsta domstol.

En sadan argumentation kan emellertid inte godtas.
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Det framgér ndmligen av skal 15 i forordning nr 207/2009 att artikel 95.1 i forordningen syftar till att
forstarka skyddet for EU-varumérken genom att dldgga medlemsstaterna att utse domstolar i férsta och
andra instans med behorighet att ta upp fragor om intrang i och giltighet av dessa varumérken.

Med hinsyn till artikel 105.3 i forordning nr 207/2009, enligt vilken ”[n]ationella bestimmelser om
fullfoljd av talan ska tillimpas p& avgoranden av en domstol f6r [EU-varumirken] i andra instans”, far
artikel 95.1 i forordning nr 207/2009 inte tolkas sa, att medlemsstaterna hogsta domstolar berévas
ritten att tolka denna forordning i de mal de har att avgora.

Det ska vidare understrykas att det av fast réttspraxis framgar att det inte ankommer pa EU-domstolen
att kontrollera huruvida beslutet om héanskjutande har fattats i enlighet med nationella processrittsliga
regler (dom av den 7 juli 2016, Genentech, C-567/14, EU:C:2016:526, punkt 22 och dir angiven
rattspraxis).

Det forfarande som har inforts genom artikel 267 FEUF utgor vidare ett medel for samarbete mellan
EU-domstolen och de nationella domstolarna, genom vilket EU-domstolen tillhandahaller de
nationella domstolarna de uppgifter om unionsrittens tolkning som de behover for att kunna avgora
de mél som de ska prova (dom av den 5 juli 2016, Ognyanov, C-614/14, EU:C:2016:514, punkt 16 och
dér angiven réttspraxis).

Av domstolens fasta praxis foljer dven att en nationell domstol enligt artikel 267 FEUF har en mycket
vittgdende mojlighet att hénskjuta en fraga till EU-domstolen, om den bedomer att det i ett méal som
pagar infér den har uppkommit fragor som kréver ett avgorande avseende tolkningen eller giltigheten
av unionsrdtten for att den ska kunna déma i malet. En nationell domstol far fér 6vrigt utnyttja denna
mojlighet nér helst den finner det lampligt under forfarandet (dom av den 5 juli 2016, Ognyanov,
C-614/14, EU:C:2016:514, punkt 17 och dér angiven réttspraxis).

Det ska slutligen erinras om att det i artikel 267 tredje stycket FEUF foreskrivs att en nationell domstol,
mot vars avgoranden det inte finns nagot rattsmedel enligt nationell lagstiftning, i princip ar skyldig att
begira att EU-domstolen meddelar férhandsavgorande, ndr en fraga om tolkningen av unionsritten
uppkommer vid forstnamnda domstol (se, bland annat, dom av den 9 september 2015, Ferreira da
Silva e Brito m.fl.,, C-160/14, EU:C:2015:565, punkt 37 och dér angiven réttspraxis).

Av detta foljer att begdran om forhandsavgorande kan tas upp till sakprovning.

Prévning i sak

Den hénskjutande domstolen har stillt sin fraga for att fa klarhet i huruvida férordning nr 207/2009
ska tolkas sa, att den utgér hinder mot tillimpning, vad avser ett EU-varumirke, av en nationell
bestimmelse enligt vilken en person som lider skada av registreringen av ett sokt varumérke, som
strider mot dennes réttigheter eller mot en rittslig eller avtalsenlig skyldighet, har ritt att vicka talan
om bidttre ratt till namnda varumérke.

Det ska hdrvidlag inledningsvis erinras om att det i artikel 16.1 i forordning nr 207/2009 foreskrivs att
"[o]m annat inte foljer av artiklarna 17-24 ska ett [EU-varumairke] som formogenhetsobjekt i sin
helhet och for hela [unionsomradet] anses som ett nationellt varumérke som registrerats i den
medlemsstat i vilken enligt [registret 6ver EU-varumérken] ... innehavaren har sitt site eller sitt
hemvist ... eller ... driftstille”.

Det ska harvidlag papekas att artikel 18 i denna forordning ger innehavaren av ett EU-varumarke ratt

att begira att registreringen av detta varumérke overlats till honom om det har registrerats for dennes
ombud eller dennes foretradare utan dennes tillstand.
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Detta innebdr att mojligheten att vicka talan om béttre ratt till ett EU-varumaérke, som har registrerats
for ett ombud eller en foretrddare for innehavaren av detta varumirke utan dennes tillstand,
uteslutande regleras av férordning nr 207/20009.

Artikel 18 i denna forordning reglerar ddremot inte talan om béttre rétt till ett EU-varumaérke i andra
fall 4n att ett varumairke har registrerats for ett ombud eller en foretrddare for innehavaren av detta
varumdrke utan dennes tillstand.

I enlighet med artikel 16 i forordning nr 207/2009 ska saledes ett EU-varumirke som
formogenhetsobjekt, forutom i de fall som avses i artikel 18 i denna forordning, anses som ett
nationellt varumérke som registrerats i den medlemsstat som bestimts enligt de kriterier som anges i
ndmnda artikel 16.

Nar det ror sig om situationer som inte omfattas av tillimpningsomradet for artikel 18 i férordning
nr 207/2009 ér det saledes denna medlemsstats nationella lagstiftning som ér tillamplig pa talan om
béttre rtt till ett EU-varumarke.

Av det anforda foljer att tolkningsfragan ska besvaras enligt foljande. Artiklarna 16 och 18 i forordning
nr 207/2009 ska tolkas sa, att de inte utgor hinder mot tillimpning, vad avser ett EU-varumirke, av en
nationell bestimmelse enligt vilken en person som lider skada av registreringen av ett sokt varumarke,
som strider mot dennes rittigheter eller mot en rittslig eller avtalsenlig skyldighet, har rétt att vicka
talan om bittre ratt till ndimnda varumarke, forutsatt att den aktuella situationen inte omfattas av de
fall som anges i artikel 18 i denna férordning.

Rittegangskostnader

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

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (tionde avdelningen) foljande:

Artiklarna 16 och 18 i radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om
[EU-varumirken] ska tolkas sa, att de inte utgor hinder mot tillimpning, vad avser ett
EU-varumirke, av en nationell bestimmelse enligt vilken en person som lider skada av
registreringen av ett sokt varumairke, som strider mot dennes rittigheter eller mot en rittslig
eller avtalsenlig skyldighet, har ritt att vicka talan om bittre ritt till nimnda varumirke,
forutsatt att den aktuella situationen inte omfattas av de fall som anges i artikel 18 i denna
forordning.

Underskrifter
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