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W Rattsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (sjunde avdelningen)

den 22 juni 2016*

"Begdran om forhandsavgorande — Immaterialrdtt — Gemenskapsformgivningar — Forordning (EG)
nr 6/2002 — Artiklarna 32 och 33 — Licens — Registret dver gemenskapsformgivningar —
Licenstagarens rétt att vicka talan om intrang trots att licensen inte inforts i registret —
Licenstagarens ratt att vicka talan om intrang for att erhalla ersiattning for egen skada”

I mal C-419/15,
angdende en begiran om forhandsavgorande enligt artikel 267 FEUF, framstélld av Oberlandesgericht
Disseldorf (Diisseldorfs regionala 6verdomstol, Tyskland) genom beslut av den 21 juli 2015, som
inkom till domstolen den 30 juli 2015, i malet
Thomas Philipps GmbH & Co. KG
mot
Griine Welle Vertriebs GmbH,
meddelar
DOMSTOLEN (sjunde avdelningen)
sammansatt av avdelningsordféranden C. Toader samt domarna A. Rosas och E. Jarasiinas (referent),
generaladvokat: M. Wathelet,
justitiesekreterare: A. Calot Escobar,
efter det skriftliga forfarandet,
med beaktande av de yttranden som avgetts av:
— Tysklands regering, genom T. Henze, ]J. Moller och ]. Mentgen, samtliga i egenskap av ombud,

— Polens regering, genom B. Majczyna, i egenskap av ombud,

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

foljande

* Rattegangssprak: tyska.

SV
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DOM AV DEN 22.6.2016 — MAL C-419/15
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Dom
Begédran om forhandsavgorande avser tolkningen av artiklarna 32.3 och 33.2 forsta meningen i radets
forordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning (EGT L 3, 2002,
s. 1).
Begdran har framstéllts i ett mal mellan Thomas Philipps GmbH & Co. KG och Griine Welle Vertriebs

GmbH angéende en talan som vickts av Griine Welle Vertriebs mot Thomas Philipps om skadestand
for den skada som uppkommit till f6ljd av intrdng i en gemenskapsformgivning.

Tillampliga bestimmelser
Skal 29 i forordning nr 6/2002 har féljande lydelse:

"Det dr av stor betydelse att de rittigheter som en gemenskapsformgivning medfér kan tillimpas
effektivt inom gemenskapens hela territorium.”

Bade artiklarna 32 och 33, vilka dr foremal for tolkningsfragorna, och artiklarna 28 och 29 i férordning
nr 6/2002 aterfinns i avdelning III i férordningen, med rubriken “Gemenskapsformgivningar som

formogenhetsobjekt”.

[ artikel 28, med rubriken "Overlatelse av registrerade gemenskapsformgivningar”, i denna férordning,
foreskrivs foljande:

"Foljande bestammelser skall gilla for 6verlatelse av en registrerad gemenskapsformgivning:
a) P& begdran av en av parterna skall overlatelsen foras in i registret och offentliggoras.

b) Till dess att overlatelsen har forts in i registret kan den till vilken ratten har Gvergatt inte gora
gillande de rattigheter som foljer av en registrerad gemenskapsformgivning.

I artikel 29, med rubriken ”Sakrétter avseende registrerade gemenskapsformgivningar”, i samma
forordning, anges foljande:

”1. En registrerad gemenskapsformgivning kan stillas som sédkerhet eller bli foremal for sakrittsligt
skydd.

2. Pa begiran av en av parterna skall de réttigheter som avses i punkt 1 inforas i registret och
offentliggoras.”

I artikel 32, med rubriken "Licens”, i férordning nr 6/2002, foreskrivs foljande:

”1. En gemenskapsformgivning kan bli féoremal for licens for hela eller en del av gemenskapen. En
licens kan vara exklusiv (exklusiv licens) eller icke-exklusiv (enkel licens).
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3. Utan att det paverkar tillimpningen av bestimmelserna i licensavtalet far licenstagaren vicka talan
om intrdng i en gemenskapsformgivning endast om innehavaren limnar sitt medgivande till detta.
Innehavaren av en exklusiv licens fir dock vicka siddan talan om innehavaren av
gemenskapsformgivningen efter uppmaning att gora detta inte sjilv vicker talan om intrdng inom
rimlig tid.

4. En licenstagare skall, i syfte att erhélla skadestand for den skada som han lidit, ha rdtt att
intervenera i ett mal om intrang som innehavaren av en gemenskapsformgivning har inlett.

5. Nar det giller registrerade gemenskapsformgivningar skall uppgift om upplételse eller overlatelse av
en licens for en sadan réttighet pa begédran av ndgon av parterna inforas i registret och offentliggoras.”

I artikel 33 i forordningen, som har rubriken “Réttsverkan i forhallande till tredje man”, foreskrivs
foljande:

”1. Rittsverkan i forhallande till tredje man av de réttshandlingar som avses i artiklarna 28, 29, 30
och 32 skall regleras av lagstiftningen i den medlemsstat som bestdmts i enlighet med artikel 27.

2. Nér det giller registrerade gemenskapsformgivningar skall dock de rdttshandlingar som avses i
artiklarna 28, 29 och 32 ha rittsverkan gentemot tredje man i samtliga medlemsstater forst efter det
att de inforts i registret. Emellertid skall en sddan réttshandling, innan den fors in i registret, ha
rittsverkan gentemot en tredje man som har forviarvat rittigheter till den registrerade
gemenskapsformgivningen efter tidpunkten for réittshandlingen men som kénde till réittshandlingen
ndr réttigheten forvarvades.

3. Punkt 2 skall inte tilldimpas pa en person som forvérvar en registrerad gemenskapsformgivning eller
en réttighet till en registrerad gemenskapsformgivning genom att ett foretag i sin helhet overlats eller
genom nagon annan generell 6vergang.

”

Malet vid den nationella domstolen och tolkningsfragorna

Griine Welle Vertriebs ar innehavare av en exklusiv licens i Tyskland for en gemenskapsformgivning av
tvattbollar som registrerats under nummer 0008770030-0001 av EMKER SA som har sitt site i
Schweiz. Licensen har inte forts in i registret over gemenskapsformgivningar (nedan kallat registret).

Thomas Philipps bedriver forsiljning av specialartiklar genom ungefir 200 dotterbolag och pa internet.
Bland annat salde och marknadsforde svaranden en tvittboll med beteckningen "tvattmaskinsboll med
keramikgranulater”.

Griine Welle Vertriebs ansdg att denna produkt utgjorde intrang i den registrerade
gemenskapsformgivningen av tvittbollar och att bolaget hade bemyndigande fran innehavaren av
formgivningen att i eget namn utova alla rattigheter som hanfor sig till denna. Griine Welle Vertriebs
anmodade darfor Thomas Phillips att upphora med forsdljningen av produkten.

Griine Welle Vertriebs vickte talan vid domstolen i forsta instans och yrkade erséttning for den skada
foretaget lidit och att det skulle vidtas atgérder for bevisupptagning. Domstolen i forsta instans bif6ll
talan och fann att Thomas Philipps var ansvarigt med hénvisning till att Griine Welle Vertriebs hade
styrkt att bolaget var bemyndigat att viacka skadestandstalan i eget namn. Thomas Phillips 6verklagade
denna dom och har vid Oberlandesgericht Diisseldorf (Diisseldorfs regionala 6verdomstol, Tyskland)
anfort att Griine Welle Vertriebs inte har saklegitimation eller ett berdttigat intresse att utova de
rattigheter som hanfor sig till gemenskapsformgivningen.
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Oberlandesgericht Diisseldorf (Diisseldorfs regionala 6verdomstol) soker for det forsta klarhet i
huruvida Griine Welle Vertriebs, som vickt talan med medgivande fran innehavaren av formgivningen
enligt vad som foreskrivs i artikel 32.3 i forordning nr 6/2002, har rétt att vicka talan trots att de inte
har inforts som licenstagare i registret. Den hianskjutande domstolen har pépekat att en rent bokstavlig
lasning av denna bestimmelse skulle kunna foranleda ett nekande svar men att regeln dven kan forstas
sa, att den endast omfattar godtrosforvarv, vilket regeln i artikel 33.2 andra meningen i denna
forordning ger intryck av.

Oberlandesgericht Diisseldorf (Diisseldorfs regionala 6verdomstol) soker for det andra klarhet i
sambandet mellan det tredje och det fjarde stycket i artikel 32 i forordning nr 6/2002. Den
hénskjutande domstolen har konstaterat att Griine Welle Vertriebs begir ersittning for egen skada till
foljd av forlust och att bolaget, da innehavaren av formgivningen inte sjélv har vickt talan, enbart kan
vinna framgang med sin talan om artikel 32.3 i ndimnda forordning gor det mojligt for en licenstagare
att ensam vécka talan om erséttning for sin skada. Den hénskjutande domstolen anser att det ar oklart
om den bestimmelsen innebdr att det enbart dr de rattigheter som tillkommer innehavaren av
formgivningen som kan utévas genom ombud eller om bestimmelsen ska tolkas sa, att det forfarande
som avses ddri dven omfattar talan om erséttning for licenstagarens egen skada. Den hdnskjutande
domstolen har dven papekat att artikel 32.4 i forordningen skulle kunna forstas sa, att licenstagarens
ratt att i ett sadant fall vicka talan uteslutande regleras i den punkten.

Mot denna bakgrund beslutade Oberlandesgericht Diisseldorf (Diisseldorfs regionala déverdomstol) att
vilandeférklara malet och stilla f6ljande fragor till domstolen:

1) Utgor artikel 33.2 forsta meningen i forordning nr 6/2002 hinder mot att en licenstagare vécker
talan om intrang i en registrerad gemenskapsformgivning nar ndmnda licenstagare inte har inforts
i registret 6ver gemenskapsformgivningar?

2) For det fall den forsta fragan ska besvaras nekande: Kan den som har en exklusiv licens for en
gemenskapsformgivning med bemyndigande fran rattighetsinnehavaren ensam vicka talan om
skadestand for egen skada enligt artikel 32.3 i forordning nr 6/2002 eller har licenstagaren endast
mojlighet att intervenera enligt punkt 4 i samma artikel i ett mél om intrang i innehavarens
rittigheter som innehavaren sjdlv inlett?”

Provning av tolkningsfragorna

Den forsta fragan

Den hénskjutande domstolen har stéllt den forsta fragan for att fa klarhet i huruvida artikel 33.2 forsta
meningen i forordningen ska tolkas s3, att en licenstagare inte kan vdcka talan om intrang i en
registrerad gemenskapsformgivning som ér foremal for en licens om denna licens inte har inforts i
registret.

I artikel 33.2 forsta meningen i forordning nr 6/2002 foreskrivs foljande: "Nér det géller registrerade
gemenskapsformgivningar skall dock de réttshandlingar som avses i artiklarna 28, 29 och 32 ha
rattsverkan gentemot tredje man i samtliga medlemsstater forst efter det att de inforts i registret”. Det
framgar hérav att de rittshandlingar som avses ér overldtelse av en registrerad gemenskapsformgivning,
upprittande av sakrétter i denna och upplatelse av licens. Sedd for sig kan den meningen tolkas s, att
licenstagaren inte kan gora réttigheterna enligt licensen gillande mot tredje man om licensen inte har
inforts i registret och att detta inbegriper den som gor intrang i formgivningen.
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Vid tolkningen av en unionsbestimmelse ska emellertid inte bara dess lydelse beaktas, utan ocksa
sammanhanget och de maél som efterstrivas med de foreskrifter som den ingar i (dom av den
22 november 2012, Brain Products, C-219/11, EU:C:2012:742, punkt 13 och dom av den 16 juli 2015,
Lanigan, C-237/15 PPU, EU:C:2015:474, punkt 35 och dir angiven réttspraxis).

Vad giller det sammanhang som artikel 33.2 forsta meningen ingar i, ska det forst och framst
anmadrkas att andra meningen i den punkten inskrianker den regel som anges i den forsta meningen i
fraga om ”tredje man om denne har forvdrvat rattigheter” till den registrerade formgivningen efter det
att rittshandlingen dgde rum, men vederborande kidnde till rattshandlingen vid tiden for forvirvet av
rattigheterna. I artikel 33.3 slas ett undantag fran den regeln fast avseende en "person som forvarvar
en registrerad gemenskapsformgivning eller en réttighet till en registrerad gemenskapsformgivning”
genom att ett foretag i sin helhet overlats eller genom nagon annan generell 6vergang. En tolkning av
artikel 33.2 och 33.3 i férordning nr 6/2002 som pa samma gang &r bokstavlig och systematisk ger
saledes stod for att bestimmelsen i sin helhet syftar till att reglera de sakréttsliga verkningarna av de
rattshandlingar som avses i artiklarna 28, 29 och 32 i forordningen i forhallande till tredje man som
har eller som kan ha réttigheter till den registrerade gemenskapsformgivningen (se, analogt, dom av
den 4 februari 2016, Hassan, C-163/15, EU:C:2016:71, punkt 20).

Avdelning III i forordning nr 6/2002, i vilken artikel 33 aterfinns, har rubriken
"Gemenskapsformgivningar som formogenhetsobjekt”. Samtliga artiklar i denna avdelning anger
saledes regler som avser gemenskapsformgivningar som formogenhetsobjekt. Detta giller dven
artiklarna 28, 29 och 32 i férordningen, som avser rattshandlingar som har det gemensamt att de har
till syfte eller resultat att skapa eller 6verfora en rattighet till formgivningen.

Slutligen konstaterar domstolen att enligt artikel 32.3 forsta meningen i forordning nr 6/2002 &ar
licenstagarens raitt att viacka talan om intrdng i gemenskapsformgivningen, utan att det paverkar
bestimmelserna i  licensavtalet, endast underkastad  kravet att innehavaren av
gemenskapsformgivningen lamnar sitt medgivande.

Enligt artikel 32.5 i forordning nr 2002/6 fors licensen in i registret pa begidran av en av parterna. I
likhet med artikel 29 i forordningen innehaller den artikeln emellertid inte ndgon bestimmelse som
motsvarar artikel 28 b i forordningen, enligt vilken forvarvaren ”[ilnnan Overlatelsen har inforts i
registret [inte] kan gora gillande de rittigheter som uppstir genom gemenskapsformgivningens
registrering”.

Artikel 28 b i forordning nr 2002/6 skulle inte heller tjina nagot syfte om artikel 33.2 i forordningen
skulle tolkas sa, att den utgor hinder for att mot tredje man gora géllande samtliga réttshandlingar
som avses i artiklarna 28, 29 och 32 i forordningen sa ldnge rattshandlingarna inte forts in i registret.

Betriffande dndamalet med regeln i artikel 33.2 forsta meningen i forordning nr 6/2002 finner
domstolen, mot bakgrund av vad som konstaterats ovan i punkterna 19 och 20, att det forhallandet
att de réittshandlingar som avses i artiklarna 28, 29 och 32 i férordningen inte kan goras gillande mot
tredje man om de inte har inforts i registret, syftar till att skydda den som har eller som kan ha
rattigheter till en gemenskapsformgivning som férmogenhetsobjekt. Harav foljer att artikel 33.2 forsta
meningen i denna forordning inte ar tillimplig i en sddan situation som den som é&r aktuell i det
nationella maélet, ddr innehavaren av en licens gor gillande att tredje man har gjort intrang i en
gemenskapsformgivning och dédrmed krankt de rattigheter som dr knutna till den registrerade
gemenskapsformgivningen (se, analogt, dom av den 4 februari 2016, Hassan, C-163/15, EU:C:2016:71,
punkt 25).

Mot bakgrund av vad ovan anforts ska den forsta fragan besvaras pa foljande sitt. Artikel 33.3 forsta
meningen i forordning nr 6/2002 ska tolkas s, att en licenstagare kan vécka talan om intrang i en
registrerad gemenskapsformgivning som dr foremal for en licens dven om licensen inte har inforts i
registret.
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Den andra fragan

Den hénskjutande domstolen har stillt den andra fragan for att fa klarhet i huruvida artikel 32.3 i
forordning nr 6/2002 ska tolkas sa, att en licenstagare, i ett mal om intrdng i en
gemenskapsformgivning som licenstagaren sjdlv inlett enligt denna bestimmelse, kan begira
skadestand for egen skada.

Aven om det anges i artikel 32.4 i forordning nr 6/2002 att licenstagare har ritt att intervenera i ett
mal om intrdng som innehavaren av en gemenskapsformgivning har inlett for att erhalla erséttning for
egen skada, preciserar inte artikel 32.3 i férordningen om licenstagaren kan kréva erséttning for denna
skada ndr det dr licenstagaren sjalv som vicker talan om intrang enligt denna bestimmelse.

Dessa tva bestimmelser, genom vilka det inrdttas ett system med rattsmedel for licenstagaren till en
gemenskapsformgivning mot den som gor intrang i denna gemenskapsformgivning, ska dock lédsas
tillsammans. Genom dessa bestimmelser ges licenstagare ritt att antingen vdcka talan om intrang
med medgivande fran innehavaren av formgivningen — eller, vid exklusiv licens, efter att ha uppmanat
innehavaren om denna inte sjdlv viacker talan om intrang inom skilig tid — eller att intervenera i ett
mal om intrang som innehavaren av en formgivning har inlett. Det senare riattsmedlet d&r den enda
mojligheten som star till buds for en licenstagare med enkel licens som inte har medgivande fran
innehavaren av formgivningen att ensam vécka talan.

Aven om licenstagaren kan begira ersittning for egen skada genom att intervenera i ett mal om
intrang nér detta mal har inletts av innehavaren av gemenskapsformgivningen, finns det inget som
hindrar att licenstagaren éven kan begira ersittning nir denne sjilv vdacker talan om intrang med
medgivande fran innehavaren av gemenskapsformgivningen — eller utan medgivande nér licenstagaren
har en exklusiv licens och innehavaren efter uppmaning att gora detta inte sjalv vacker talan.

Det system som beskrivs i punkt 28 ovan skulle dessutom sakna koherens om licenstagare endast
kunde forsvara sina egna intressen genom att ansluta sig till den talan som véckts av innehavaren av
gemenskapsformgivningen, medan de kan agera ensamma genom att vickta talan med innehavarens
medgivande, eller till och med utan dennes medgivande nir det ar fraga om en exklusiv licens, for att
forsvara deras gemensamma intressen.

Licenstagarens mojlighet att begira ersittning for egen skada genom en sadan talan som avses i
artikel 32.3 i férordning nr 6/2002 foljer bade det mal som anges i skil 29 i denna forordning, vilket
ar att pa ett effektivt sitt sdkerstilla utovandet av de rdttigheter som é&r knutna till en
gemenskapsformgivning i hela unionen, och dndamalet med denna bestimmelse och artikel 32.4 i
forordningen, vilket ar att ge licenstagaren processuella medel for att vicka talan mot intrang och for
att pa sa sitt ta tillvara sina rattigheter enligt dessa bestimmelser. Att forbjuda licenstagaren att vicka
talan for detta dndamal skulle, dven vid exklusiv licens, gora licenstagaren fullstindigt beroende av
innehavaren av gemenskapsformgivningen for att kunna fa ersittning for egen skada och skulle
darmed, for det fall innehavaren inte sjilv véicker talan, vara till nackdel for utévandet av dessa
rattigheter. Ett sadant forbud skulle saledes std i strid med savdl det mél som efterstrivas med
forordning nr 6/2002 som dndamalet med artiklarna 32.3 och 32.4 i férordningen.

Den andra fragan ska siledes besvaras enligt foljande. Artikel 32.3 i forordning nr 6/2002 ska tolkas s3,

att licenstagaren kan begira ersittning for egen skada i ett mal om intrang i en
gemenskapsformgivning som licenstagaren sjdlv inlett enligt denna bestimmelse.
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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 dn ndmnda parter har haft ar inte
ersidttningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (sjunde avdelningen) f6ljande:

1) Artikel 33.2 forsta meningen i radets forordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om
gemenskapsformgivning ska tolkas sa, att licenstagaren kan vicka talan om intrang i en
registrerad gemenskapsformgivning som dr foremal for en licens dven om licensen inte har
inforts i registret 6ver gemenskapsformgivningar.

2) Artikel 32.3 i forordning nr 6/2002 ska tolkas sa, att licenstagaren kan begira ersittning for

egen skada i ett mal om intrang i en gemenskapsformgivning som licenstagaren sjilv inlett
enligt denna bestimmelse.

Underskrifter
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