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DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen)

103 8 h 62 den 21 december 2016

”Begéran om forhandsavgérande — EU-varumérke — Férordning (EG) nr 207/2009
— Artikel 9.1 b — Artikel 15.1 — Artikel 51.1 a — Omfattningen av innehavarens
ensamritt — Feméarsperiod som foljer efter registreringen”

I mél C-654/15,

angdende en begéiran om forhandsavgdrande enligt artikel 267 FEUF, framstélld
av Hogsta domstolen (Sverige) genom beslut av den 3 december 2015, som inkom
till domstolen den 7 december 2015, 1 malet

Linsforsikringar AB
mot
Matek A/S,
meddelar
DOMSTOLEN (andra avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden M. Ile$i¢ (referent) samt domarna
A. Prechal, A. Rosas, C. Toader och E. Jarasionas,

generaladvokat: M. Campos Sanchez-Bordona

justitiesekreterare: A. Calot Escobar,

* Rittegingssprak: svenska.
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efter det skriftliga forfarandet,
med beaktande av de yttranden som avgetts av:
—  Matek A/S, genom S. Wendén och M. Yngner, advokater,

—  Europeiska kommissionen, genom T. Scharf och K. Simonsson, bédda i
egenskap av ombud,

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

foljande

Dom

Begiran om forhandsavgérande avser tolkningen av artikel9.1b i
radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om [EU-]varumérken
(EUT L 78, 2009, s. 1).

Begéran har framstillts i ett mal mellan Lansforsdkringar AB och Matek A/S.
Malet ror sistndmnda foretags péstddda intrdng i den ensamritt som
Lansforsékringar har i sin egenskap av innehavare av ett EU-varumirke.

Tillampliga bestimmelser

I skél 10 i férordning nr 207/2009 anges foljande:

”"Det 4r endast berdttigat att skydda [EU-]varumérken och att skydda éaldre
registrerade varumirken mot EU-varumérken i den utstrickning som dessa
varumdarken faktiskt anvénds.”

Artikel 9 1 samma forordning har rubriken “Réttigheter som &r knutna till ett
[EU-]varumarke”. Punkt 1 i den artikeln har f6ljande lydelse:

”Ett [EU-]Jvarumérke ger innehavaren ensamrétt. Innehavaren har rétt att f6rhindra
tredje man som inte har hans medgivande att i niringsverksamhet anvénda
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b) ett tecken som &r identiskt med eller liknar [EU-]varuméirket om de varor
eller tjdnster som omfattas av varumirket dr identiska med eller av liknande
slag som dem som omfattas av tecknet, och detta kan leda till forvaxling hos
allménheten, inbegripet risken fOr association mellan tecknet och
varumérket,

»”

Artikel 15 i nidmnda forordning har rubriken “Bruk av [EU-]varumérken”. I
punkt 1 i den artikeln anges f6ljande:

”Om innehavaren av varumirket inte inom fem ar efter registrering har gjort
verkligt bruk av [EU-Jvarumérket i [unionen] for de varor eller tjénster for vilka
det registrerats, eller om sddant bruk inte skett inom en period av fem ari f6ljd,
ska [EU-Jvaruméirket bli foremal for de sanktioner som bestdms i denna
forordning, under fOrutsdttning att det inte finns skélig grund fOr att
[EU-]varumairket inte anvints.

2

Artikel 51 1 samma forordning har rubriken “Grunder for upphédvande”. I den
artikeln foreskrivs foljande:

”1. Efter ansdkan till [Europeiska unionens immaterialrittsmyndighet (EUIPO)]
eller pd grundval av ett genkdromal i mal om varumaérkesintrang ska de réttigheter
som tillhér en innehavare av ett [EU-]varumirke forklaras upphivda i f6ljande
fall:

a) Om varumirket under en sammanhéngande femarsperiod inte har varit i
verkligt bruk i [unionen] for de varor eller tjinster for vilka det ar registrerat
och det inte finns skélig grund for att varumérket inte anvénts. Ingen kan
dock gora gillande att innehavarens rittigheter till ett EU-varuméirke
upphdvs, om verklig anvdndning av varumirket har péaboérjats eller
aterupptagits under tiden frén utgédngen av femdrsperioden till tidpunkten for
ansokan eller genkdromalet. Anvindning som pabdrjas eller aterupptas inom
en period av tre minader ndrmast fore ansdkan eller genkdromalet och som
inleds tidigast vid den sammanhédngande femarsperiodens utgiang, under
vilken anvidndning inte forekommit, ska dock inte beaktas om
forberedelserna for pabodrjande eller dterupptagande goérs forst efter det att
innehavaren blivit medveten om att en ansdkan eller ett genkdromal kan
komma att inges.
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2. Om det finns grund for att upphdva rittigheterna endast for en del av de
varor eller tjdnster for vilka [EU-Jvarumérket r registrerat, ska innehavarens -
rattigheter forklaras upphévda endast for berdrda varor eller tjénster.”

Artikel 55.1 i fOrordning nr207/2009 har rubriken “Réttsverkningar av
upphivande och ogiltighet”. I den artikeln anges f6ljande:

”1. 1 den utstrdckning som innehavarens réttigheter helt eller delvis forklaras
upphévda ska [EU-Jvarumérket anses ha forlorat de réttsverkningar som anges i
denna forordning frdn dagen for ansékan om upphivande eller framstéllan av
genkdromaélet. P4 begéran av en av parterna kan det i beslutet faststdllas den
tidigare tidpunkt vid vilken grunden for upphéavande intriffade.”

Artikel 99 i ni#mnda forordning har rubriken “Giltighetspresumtion —
Invandningar”. I den artikeln foreskrivs foljande:

”1. Domstolarna for [EU-]varuméarken ska anse ett [EU-]Jvarumirke vara giltigt,
om inte dess giltighet bestrids av svaranden genom ett genkdromdl om
upphivande eller om ogiltighetsforklaring.

3. 1 mélsom avses i artikel 96a och ¢ kan en talan om upphévande eller
ogiltighet av ett [EU-]varumérke som inte utgor ett genkidromal, tas upp i den mén
svaranden hdvdar att réttigheterna for innehavaren av [EU-]varumirket skulle
kunna upphévas pd grund av otillricklig anvindning eller pd grund av att [EU-
Jvarumirket skulle kunna forklaras ogiltigt pd grund av svarandens #ldre
rattighet.”

Férordning nr 207/2009 har é&ndrats genom Europaparlamentets och rédets
forordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 (EUT L 341, 2015, s. 21),
som tradde 1 kraft den 23 mars 2016.

Enligt sistndmnda forordning ersétts artikel 99.3 i forordning nr 207/2009 med
foljande:

”En saddan talan som avses i artikel 96 a och ¢, som avser upphdvande av ett EU-
varumédrke och som inte utgér ett genkdromal kan tas upp i den man svaranden
hivdar att EU-varumérket skulle kunna upphévas pé grund av bristande verkligt
bruk vid den tidpunkt nir talan om intrdng vécktes.”
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Malet vid den nationella domstolen och tolkningsfrigorna

Lansforsakringar driver verksamhet inom bank-, fond- och forsdkringsomradet
och innehar EU-figurmirke nr005423116. Varumirket registrerades den
4 januari 2008, bland annat for tjdnster 1 klasserna 36 och 37 i
Nicedverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjanster vid
varumdrkesregistrering av den 15 juni 1957, med andringar och tilldgg (nedan
kallad Nicedverenskommelsen). Registreringen avser i klass 36 bland annat
fastighetsmaikleri, vérdering av fastigheter, uthyrning av ldgenheter och
affarslokaler samt fastighetsférvaltning och'i klass 37 uppforande och anliggande
av byggnationer, reparationer och underhall samt installationstjanster.

Mateks huvudsakliga verksamhet bestér i att producera och montera tridhus. Matek
tog, inom ramen for denna verksambhet, sitt varumaérke i bruk ar 2007, och méarket
registrerades ar 2009 f6r varuklass 19 i Nicedverenskommelsen. Ndmnda klass
omfattar “Konstruktionsmaterial, €j av metall; Styva r6r, ¢j av metall
[konstruktion]; Asfalt, tjdira och bitumen; Flyttbara byggnader, ¢j av metall;
Monument, ej av metall”.

Lansforsdkringar anser att Mateks anvindning av det aktuella mérket under
aren 2008-2011 utgjorde intrdng i den ensamritt som tillkommer Lénsforsékringar
genom det EU-varumérke som det &r innehavare av. LansfOrsdkringar vickte
darfor talan vid Stockholms tingsritt med st6d av artikel 9.1 b i forordning
nr 207/2009 och yrkade att Matek vid vite skulle férbjudas att i ndringsverksamhet
1 Sverige anvénda kénnetecken som liknar det varumérket. Stockholms tingsritt
bif6ll Lansforsdkringars talan.

Svea hovritt dndrade tingsrittens dom. Hovritten ansdg visserligen att det mérke
som Matek anvdnde liknade det EU-varumérke som Lansforsdkringar 14tit
registrera. Vid en provning av varu- och tjénsteslagslikheten menade dock
hovritten, till skillnad frdn Stockholms tingsritt, att det dr den verksamhet som
faktiskt bedrivs av réttighetshavaren, och inte vad som omfattas av registreringen i
formell mening, som ska tillmétas betydelse. Vid en helhetsbedomning fann
hovritten siledes att det inte fanns nigon risk for férvixling i forevarande fall.

Léansforsakringar 6verklagade denna dom till den hénskjutande domstolen, Hogsta
domstolen. Enligt 6verklagandet ska bedomningen av risken for forvéxling, i den
mening som avses i artikel 9.1 b i forordning nr 207/2009, under fem é&r frén
registreringen av ett EU-varumaérke utgd frén just registreringen och inte frdn den
faktiska anvéndningen.

Enligt den hinskjutande domstolen fGljer det inte av EU-domstolens praxis vilken
betydelse som ett EU-varumérkes registrering ska ges i forhallande till dess
faktiska anvandning vid tillimpning av artikel 9.1 b i forordning nr 207/2009, i de
fall dér tredje man utan medgivande i naringsverksamhet anvénder ett kinnetecken
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som liknar ett siddant varumirke under den femarsperiod som fGljer efter
registreringen.

Mot denna bakgrund beslutade Hogsta domstolen att vilandeforklara mélet och
stélla foljande fragor till EU-domstolen:

”1) Har det ndgon betydelse for innehavarens ensamriétt att han under en tid som
ligger inom fem ar frdn registreringen inte har gjort verkligt bruk av [EU-
Jvarumdérket i unionen for varor eller tjinster som registreringen omfattar?

2) Om svaret pd frdga 1 &r ja, under vilka forutsédttningar och pa vilket satt
inverkar forhallandet pd ensamritten?”

Provning av tolkningsfragorna

Den hianskjutande domstolen har stillt dessa frdgor, som ska provas tillsammans,
for att fa klarhet i huruvida artikel 9.1 b i férordning nr 207/2009 ska tolkas pa sa
sdtt att innehavaren av ett EU-varumaérke, under den femarsperiod som foljer efter
registreringen av EU-varumirket, har ratt att forhindra tredje man att i
niringsverksamhet anvénda ett tecken som dr identiskt med eller liknar EU-
varumérket med avseende pa samtliga varor och tjanster som &ar identiska med
eller av liknande slag som dem som registreringen av varumirket omfattar, om
detta kan leda till forviaxling hos allménheten, utan att innehavaren behéver visa
att varumaérket varit 1 verkligt bruk for dessa varor eller tjdnster.

Enligt Matek ska artikel 9.1 b i férordning nr 207/2009 endast tillampas om EU-
varumadrket 1 frdga &r i verkligt bruk.

Europeiska kommissionen déremot anser att det foljer av nimnda bestdmmelse,
jamford med artiklarna 15.1 och 51.1 a i foérordningen, att den ensamrétt som
tillkommer innehavaren under den femarsperiod som foljer efter registreringen av
varumirket omfattar samtliga varor och tjdnster som registreringen avser, oavsett
om varumdirket har varit eller inte har varit i verkligt bruk i unionen for dessa
varor eller tjdnster. Ndr den tidsperioden har 16pt ut ankommer det enligt
kommissionen pd svaranden i ett mal om varumérkesintrdng att med stdd av
artikel 99.3 i forordningen goéra géllande att rittigheterna for innehavaren av EU-
varumirket kan upphdvas pd grund av otillricklig anvidndning av nimnda
varumérke.

Det f6ljer av de handlingar som ingetts till EU-domstolen att den hénskjutande
domstolen bland annat har stillts infor frdgan om beddomningen av varu- och
tjénsteslagslikheten, och séledes av om det foreligger risk for forvéxling i den
mening som avses i artikel 9.1 b i forordning nr 207/2009, under den femarsperiod
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som foljer efter registreringen av ett EU-varumirke ska géras med beaktande av
samtliga varor och tjdnster som varuméirket har registrerats for, eller tvartom
uteslutande pa grundval av de varor och tjanster med avseende pd vilka
innehavarens varumaérke redan varit 1 verkligt bruk.

Enligt artikel 9.1 b i férordning nr 207/2009 far innehavaren av ett EU-varumérke
forhindra tredje man som inte har hans medgivande att i niringsverksamhet
anvinda ett tecken som 4r identiskt med eller liknar EU-varumérket om de varor
eller tjainster som omfattas av varumirket dr identiska med eller av liknande slag
som dem som omfattas av tecknet, och detta kan leda till forvixling hos
allménheten.

Denna bestimmelse innehdller inte nigra preciseringar betriffande det bruk av
EU-varumirket som krivs fran innehavarens sida for att vederbérande ska kunna
aberopa den ensamritt som dr knuten till EU-varumérket. Déremot foreskrivs i
artikel 15.1 i forordning nr 207/2009 att om innehavaren av varumérket inte inom
fem ar efter registrering har gjort verkligt bruk av EU-varumaérket i unionen for de
varor eller tjanster for vilka det registrerats, eller om sédant bruk inte skett inom
en period av fem ar i f6ljd, ska EU-varumérket bli foremadl for de sanktioner som
bestdms i den forordningen, under forutséttning att det inte finns skélig grund for
att EU-varumérket inte anvénts.

I detta avseende foreskrivs i artikel 51.1 a i forordning nr 207/2009 att efter
ansOkan till EUIPO eller pd grundval av ett genkdromdl i1 méal om
varumdrkesintrdng ska vid sddana forhallanden de réttigheter som tillkommer en
innehavare av ett EU-varumérke fOrklaras upphévda, om de fOrutséttningar som
anges i den artikeln ar uppfyllda. I artikel 51.2 i den forordningen preciseras att
om det finns grund for att upphiva réttigheterna endast for en del av de varor eller
tjdnster for vilka EU-varumdirket &r registrerat, ska innehavarens réttigheter
forklaras upphdvda endast f6r berérda varor eller tjénster.

Genom att i artiklarna 15.1 och 51.1 a 1 férordning nr 207/2009 foreskriva att EU-
varumirket upphdvs om verkligt bruk inte forekommit under en femarsperiod,
avsag unionslagstiftaren, sdsom f6ljer av skil 10 i ndmnda forordning, att som
villkor for skyddet av de réttigheter som &r knutna till EU-varumérken kréva att
dessa varumaérken faktiskt anvinds. Skilet till att detta villkor infOrts &r att det inte
kan anses vara motiverat att ett varumérke som inte anvénds utgoér ett hinder for
konkurrensen genom att begrénsa vilka kénnetecken som kan registreras av andra
sdsom varumérken samt genom att frdnta konkurrenterna mdjligheten att anvénda
ett identiskt eller ett liknande kénnetecken vid salufGringen av varor eller tjanster
pa den inre marknaden vilka &r identiska med eller av liknande slag som dem som
skyddas av varumirket i frdga (se, for ett liknande resonemang, dom av den
19 december 2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, punkt 32, och av
den 26 september 2013, Centrotherm Systemtechnik/harmoniseringskontoret och
centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, punkt 54).
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Det f6ljer av ordalydelsen i och syftet med artiklarna 15.1, 51.1a och 51.2 i
forordning nr 207/2009 att till dess att fristen pa fem &r efter registreringen av EU-
varumarket har 16pt ut, s& kan innehavarens rittigheter inte upphévas vare sig for
en del av de varor eller tjdnster for vilka EU-varumirket &r registrerat eller for
samtliga dessa varor eller tjanster. Genom dessa bestimmelser ges innehavaren
sdledes mdjlighet att under en tidsperiod borja gora verkligt bruk av sitt varumaérke
— en tidsperiod under vilken vederbérande kan &beropa ensamritt till varumérket
med stéd av artikel 9.1 i ndmnda forordning for samtliga varor och tjénster utan att
behova visa att varumérket varit i verkligt bruk.

I syfte att, i enlighet med artikel 9.1 b i ndmnda foérordning, faststidlla om den
pastddda intrdngsgdrarens varor eller tjanster &r identiska med eller av liknande
slag som de varor eller tjdnster som omfattas av EU-varumérket, ska det, under
den femarsperiod som f0ljer efter registreringen av EU-varumirket, siledes goras
en bedomning av omfattningen av den ensamritt som f6ljer enligt den
bestimmelsen med avseende pd de varor och tjdnster som registreringen av
varuméirket omfattar, och inte 1 forhallande till innehavarens eventuella
anvindning av varumdarket under den tidsperioden.

Efter det att fristen pa fem &r efter registreringen av EU-varumérket har 16pt ut kan
omfattningen av ndmnda ensamrétt visserligen paverkas av den omsténdigheten att
det pd grundval av ett genkdromal eller en invidndning i sak som framstillts av
tredje man i ett mal om varumérkesintrang konstateras att innehavaren i det skedet
dnnu inte borjat gora verkligt bruk av sitt varumérke for en del av de varor eller
tjdnster eller fOr samtliga varor eller tjénster som registreringen av varumérket
omfattar. EU-domstolen konstaterar emellertid att det inte fOljer av beslutet om
hianskjutande att sd skulle vara fallet i det nationella malet eller att den
hénskjutande domstolen har efterfragat ett klargdrande i detta avseende.

Av det anforda foljer att frdgorna ska besvaras enligt foljande. Artikel 9.1b i
forordning nr 207/2009, jamférd med artiklarna 15.1 och 51.1a i samma
forordning, ska tolkas pd sd sdtt att under den femdarsperiod som foljer efter
registreringen av ett EU-varumirke, har innehavaren av detta varumérke rétt att
forhindra tredje man att i ndringsverksamhet anvénda ett tecken som &r identiskt
med eller liknar EU-varumirket med avseende pa samtliga varor och tjdnster som
ar identiska med eller av liknande slag som dem som registreringen av varumérket
omfattar, om detta kan leda till forvixling hos allménheten, utan att denne behéver
visa att varumérket varit i verkligt bruk for dessa varor eller tjénster.

Rittegangskostnader

Eftersom forfarandet i forhdllande till parterna i det nationella mélet utgor ett led i
beredningen av samma mal, ankommer det pd den hinskjutande domstolen att
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besluta om rattegdngskostnaderna. De kostnader fOr att avge yttrande till
domstolen som andra &n ndmnda parter har haft &r inte erséttningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (andra avdelningen) f6ljande:

Artikel 9.1 b i radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009
om [EU-]varumirken, jimford med artiklarna 15.1 och 51.1a i samma
forordning, ska tolkas pa sa sitt att under den feméirsperiod som foljer efter
registreringen av ett EU-varumiirke, har innehavaren av detta varumirke
ritt att forhindra tredje man att i ndringsverksamhet anviinda ett tecken som
dr identiskt med eller liknar EU-varumiirket med avseende pa samtliga varor
och tjinster som ir identiska med eller av liknande slag som dem som
registreringen av varumiirket omfattar, om detta kan leda till forviixling hos
allméinheten, utan att denne behéver visa att varumaérket varit i verkligt bruk
for dessa varor eller tjinster.

Tlesid Prechal Rosas

Toader Jara$iiinas
Avkunnad vid offentligt sammantréde i Luxemburg den 21 december 2016.

A. Calot Escobar K. Lenaerts

Justitiesekreterare Kopiaas SverehQitAaxeé Tl original pr—
Luemburgden 21, 12, 2016

Cecilia Strombolm
Administratsr




