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Sammanfattning av begaran om forhandsavgdrande enligt artikel 98.1 i
domstolens rattegangsregler

Datum for ingivande:
25 september 2020

Domstol som begéar férhandsavgérande:
Bundesgerichtshof (Tyskland)

Datum for beslutet att begara forhandsavgorande:
23 juli 2020

Klagande
HEITEC AG

Motpart:
HEITECH Premotion'\GmbH

RW

Saken i maélet vid den nationella domstolen

EU-varumarke - " Jredje mans anvandning -  Preklusion av
varumarkesinnehavarens ensamratt till foljd av passivitet — Fraga vad som kréavs
for att utesluta passivitet — Frist

Foremal oeh rattslig grund for begaran om férhandsavgorande

Tolkning av unionsrétten, artikel 267 FEUF

Tolkningsfragor

1.  Kan uteslutningskriterierna for passivitet i den mening som avses i
artikel 9.1 och 9.2 i direktiv 2008/95/EG och artiklarna 54.1, 54.2 och
111.2 i férordning (EG) nr 207/2009 utdver ingripande av myndighet
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eller domstol dven inbegripa fall dar varken myndighet eller domstol
kopplas in?

2. Om den forsta fragan besvaras jakande: Om innehavaren av ett aldre
varumérke genom varning begér att innehavaren av ett yngre
varumarke ska forbjudas att anvanda varumarket samt alaggas att
betala vite i h&ndelse av Overtrddelse och detta sker innan ett
domstolsforfarande har inletts, utgor ett sadant forhallningssétt i sa fall
hinder for passivitet i den mening som avses i artikel 9.1 och 9.2 i
direktiv 2008/95/EG och artiklarna 54.1, 54.2 och 111.2 i férordning
(EG) nr 207/2009?

3. Hur ska den femariga passivitetsperiod som avses i‘artikel'9.1 och\9.2 i
direktiv 2008/95/EG och artiklarna 54.1, 54.2 och 1%1.2% férordning
(EG) nr 207/2009 beraknas vid ett ingripande. av, domstol: utifran
tidpunkten da ansokan inkom till domstol ellenda den part'sem kraven
riktas mot fick tillgang till ansokan?szHar dethi detta sammanhang
nagon betydelse att den part som %raven ‘riktas, mot fick tillgang till
ansokan forst efter det att femarsfristen hade I6pt ut och att
fordréjningen orsakades av innehavaren aw,detiédldre’'varumarket?

4.  Omfattar preklusion enligt artikel 9.1 ach 9.2 i direktiv 2008/95/EG
och artiklarna 54.1, 54.2 ochhd 112 inférordning (EG) nr 207/2009 inte
bara yrkanden om forbud utan aven'senaré varumarkesrattsliga ansprak
avseende exempelvis skadestand, upplysning och forstéring?

Anfdorda unionsrattsligasbestammelser

Artikel 9.1 ogh 9.2 i Europaparlamentets och radets direktiv 2008/95/EG av den
22 oktober 2008,0m.tillnarmningen av medlemsstaternas varumarkeslagar (EUT L
299, 2008, s.'25) ach artiklarma 54.1, 54.2 och 111.2 i radets forordning (EG) nr
207/2009 awv, dens26 februari 2009 om EU-varumarken (EUT L 78, 2009, s. 1).

Anforda nationella bestammelser

125b §‘andra“avsnittet samt 18, 19 och 21 8§ forsta och andra avsnittet i Gesetz
Uber 'den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (lag om skydd for
varumarken och andra sérskiljande tecken) (nedan kallad MarkenG)

Kort redogorelse for de faktiska omstéandigheterna och forfarandet

Klaganden &r innehavare av det &ldre EU-varumirket "HEITEC”, som anméildes
den 18 mars 1998, med senioritet fran den 13 juli 1991, och registrerades den 4
juli 2005. Klaganden overklagade Europeiska unionens
immaterialrattsmyndighets (EUIPO) beslut av den 5 juni 2018 att upphéva
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varumarket pa grund av bristande anvandning. Overklagandendamndens beslut
meddelat den 23 april 2019 har 6verklagats till Europeiska unionens tribunal (mal
T-520/19) och &r anhéngigt dar.

Den forsta motparten, vars VD utgdor den andra motparten, registrerades i
handelsregistret under foretagsnamnet HEITECH Promotion GmbH den 16 april
2003 och har anvént detta foretagsnamn sedan dess. Den forsta motparten ar
innehavare av det tyska ord- och figurmiarket "THEITECH PROMOTION”, anmélt
den 17 september 2002 och registrerat den 4 februari 2003, och anvander detta
sedan senast den 29 november 2004, samt innehavare av EU-ord- och figurmérket
"HEITECH”, anmélt den 6 februari 2008 och registrerat den 204november 2008,
och anvénder detta sedan senast den 6 maj 2009.

Genom skrivelse av den 29 november 2004 fragade’ den férsta, motparten
klagandens ombud om de var villiga att ingad ett avtalom,avgransning och
prioritetsratt.

Genom en skrivelse fran Byran for harmoniseringsinem dentinretmarknaden av
den 7 juli 2008 fick klaganden kdnnedom om att den férstasmotparten hade anmalt
EU-varumérket "HEITECH”. Genom skrivelse avideny22 “april 2009 varnade
klaganden den forsta motparten mt att anvénda‘naringskénnetecknet och
varumirket "HEITECH”. T sitt svar avpden 6 ‘maj 2009 foreslog den forsta
motparten pa nytt att ett avtal omavgransning oeh,prioritetsratt skulle ingas.

Ansokan daterad den 15 december 2012 inkom*till Landgericht Nurnberg-Furth
(distriktsdomstolen i MNirnberg-Flrth)yden 31 december 2012 per telefax.
Landgericht informerade den 12 mars 2013 klagandens ombud om att det varken
hade betalats 4h  nagets, forskott av  domstolskostnaderna eller att
originalhandlingarna till ansokan‘hade lamnats in.

Den 30 deeember 2013 inkem en ny handling daterad den 12 december 2013 fran
klagandéns ombud atféljd avben avrakningscheck for domstolskostnaderna samt
en nyransokan daterad den 4 oktober 2013. Den 14 januari 2014 informerade
Landgericht klaganden om att delgivning maste genomféras aven av anmélan av
den 15'decembery2012 och bad darfor att originalhandlingar skulle 1amnas in till
demstol “och “motpart. Dessa originalhandlingar inkom till den nationella
domstolen den 22 februari 2014. Den 24 februari 2014 informerade den nationella
domstolen klaganden om att de originalhandlingar som inkommit den 22 februari
2014 italan inte stdmde Overens med de yrkanden som hade ldmnats in via
ansokan per telefax den 31 december 2012. Genom de handlingar som inkom den
21 maj 2014 hade klaganden &n en gang overséant originalen. Den nationella
domstolen hade inlett det skriftliga forberedande forfarandet redan den 16 maj
2014 och delgav den 23 maj 2014 sina kopior av ansékan som inkommit per fax
den 15 december 2012.

Klaganden har yrkat att den forsta motparten ska férbjudas att anvanda namnet
"HEITECH Promotion GmbH” for sin affarsverksamhet (forsta yrkandet), att
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anbringa tecknet "HEITECH PROMOTION” och/eller "HEITECH” p& varor, att
utbjuda varor och tjanster under detta tecken, att anvanda tecknet pa
affarshandlingar, pa internetsidor eller i reklam (andra yrkandet), att anvanda eller
Overfora den kommersiellt nyttjade internetdoménen “heitech-promotion.de”
(tredje yrkandet) samt att aldggas att godkéanna att det egna foretaget raderas i
handelsregistret (sjunde yrkandet). Klagandens yrkanden mot de bada motparterna
omfattar vidare upplysning, faststallande av skadestand, forstoring och betalning
av kostnaderna for varningsforfarandet till ett belopp av 2 667,60 euro jamte ranta
(fjarde, femte, sjatte och attonde yrkandena).

Landgericht slog fast att den forsta motparten skulle ersatta ‘Klaganden for
kostnaderna for varningsforfarandet till ett belopp av 1 353,80 euro jamte rénta
och ogillade talan i Ovrigt. Klagandens 6verklagande ogilladess,Klaganden, har
fullfoljt sin talan genom sitt 6verklagande, medan motparterna har yrkatiatt talan
ska ogillas.

Kort redogdrelse for grunden till begaran om, forhandsavgorande

Vad géller unionsratten beror utgangen igmalet pa om de,ansprak som klaganden
gjort gdllande — och som enligt den hanskjutande domstolen,foreligger — pa grund
av intrang i klagandens EU-varumérke, (artikel39.1 jandra meningen led b i
forordning nr 207/2009 jamford med 125h, Swandra avsnittet och 18 och 19 8§
MarkenG) har begrénsats enligt 21 § fOrsta “‘ech andra avsnittet MarkenG och
artiklarna 54.1, 54.2 och 411.2% foérordning nr*207/2009. | detta sammanhang
uppstar fragor om tolkningen av “artikel 9.1 och 9.2 i direktiv 2008/95 och
artiklarna 54.1, 54.2 och 111.2 wforordning nr 207/2009.

| artikel 54.1 i forordning nr 207/2009 faststélls att om en innehavare av ett EU-
varumarke under en sammanhéangande femarsperiod forhallit sig passiv till att ett
yngre EU-varumarke anvants i unionen, och om han varit medveten om denna
anvandring, ska han inte langre ha ratt att pa grundval av det aldre varumérket
ansokanomyogiltighetsforklaring av det yngre varumérket eller motsétta sig
anvandning avidet yngre varumaérket for de varor eller tjanster for vilka det yngre
varumarketshar “apvants, om inte ansékan om registrering av det yngre EU-
varumarket gjorts.i ond tro.

Anvandningen av det yngre tecknet i den mening som avses i 21 § forsta och
andra ‘stycket MarkenG och artiklarna 54.1, 54.2 och 111.2 i férordning nr
207/2009 forutsatter dessutom att det anvands inom sitt skyddsomrade, eftersom
preklusion enligt dessa bestammelser endast faller under skyddsomradet for det
yngre tecknet, men inte kan avse handlingar utanfor sitt skyddsomrade. Ett
varumarke sa som det registrerats maste alltsa anvandas for markning av varor och
tjanster som omfattas av dess skydd.

Enligt den hénskjutande domstolens konstateranden har dock den férsta motparten
anvant sina varumarken inom sitt respektive skyddsomrade pa det sétt som anges i
ett av yrkandena sedan den 6 maj 2009.
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Klaganden hade &ven sadan kannedom om den forsta motpartens
teckenanvandning som krdvs for att detta skulle innebdra en begransning.
Klaganden fick namligen k&nnedom om detta genom den forsta motpartens
skrivelse av den 6 maj 2009. Det kunde inte styrkas att den forsta motparten
agerat i ond tro.

Vad galler de enskilda fragorna anfor den hanskjutande domstolen foljande.

Fraga 1: Det ar tveksamt om uteslutningskriterierna for passivitet i den mening
som avses i artikel 9.1 och 9.2 i direktiv 2008/95/EG och artiklarna 54.1, 54.2 och
111.2 i férordning (EG) nr 207/2009 utdver ingripande av myndighet eller
domstol &ven ska inbegripa fall d&r varken myndighet eller domstohkopplas in.

Begreppet passivitet i den mening som avses i artikel® 9.1 Tdirektiv 89/104
definieras inte i kodifierad unionsrétt och &r enligt domstolens praxis avseende
direktiv 89/104 ett sjalvstandigt unionsréttsligt begrepp som-ska tolkas enhetligt.
Domstolen konstaterade vidare att verbet ”finna sig,i” harflera normala betydelser
i vanligt sprakbruk, varav en innebédr “lata besta”, eller Vinte hindra” samt att
“passivitet” séledes skiljer sig fran “samtycke”, vilket'avses partikel 7.1 i direktiv
89/104, som maste uttryckas pa ett satt semmed sakerhet aterger viljan att avsta
fran en rattighet. Den som forhaller sig, passiv finner Sig genom att avsta fran att
vidta de atgarder som finns till forfegande, for att avhjélpa ett tillstand som denne
kénner till och som inte nédvindigtvis dnonskvént, Begreppet ’passivitet” innebdr,
med andra ord, att den som finner sigyi ‘hagot alltsa forhaller sig inaktiv
betraffande en situation som denneyskulle: ha kunnat motsatta sig. Begreppet
“passivitet” 1 den mening som avses, 17artikel 9.1 1 direktiv 89/104 ska saledes
tolkas sa, att innehavaren av ett, aldre\varumarke inte kan anses ha funnit sig i
tredje mans sedan langewwvélyetablerade — och for innehavaren sedan lange
véalkanda — anvandning, i god troyav-ett yngre varumarke som dr identiskt med
innehavarens, @m denna‘innehavare inte har haft ndgon mojlighet att motsétta sig
denna anvéndning4se dom“av den 22 september 2011, Bud¢jovicky Budvar, C-
482/09, EW:C:2011:605, punkterna 37 och 42-49).

| detta sammanhang Konstaterar den hénskjutande domstolen en eventuell
bristande( precision{i den tyska sprakversionen av denna dom (punkt 49). Dar
anges, namligenwatt varje administrativ eller rattslig atgard som vidtagits av
innehavaren av det &ldre varumérket under den period som foreskrivs i artikel 9.1
i direktiv 89/104 medfor att fristen for preklusion till foljd av passivitet avbryts.
Enligt tyskt sprakbruk omfattar administrativa atgarder dven forhallningssétt som
inte medfor att en myndighet eller en domstol kopplas in. | den ursprungliga
versionen pa rattegangsspraket (engelska) star emellertid:

2

. the effect of any administrative action or court action initiated by the
proprietor of the earlier trade mark within the period prescribed in Article 9 (1) of
Directive 89/104 is to interrupt the period of limitation in consequence of
acquiescence” [i den svenska versionen stir: “varje administrativ eller rattslig
atgard som vidtagits av innehavaren av det dldre varumarket under den period som
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foreskrivs i artikel 9.1 i direktiv 89/104 medfor, sdsom Europeiska kommissionen
har papekat, att fristen for preklusion till f6ljd av passivitet avbryts™].

Fragan ar saledes om de atgarder som utgér hinder for passivitet inte bara omfattar
varje ingripande av myndighet eller domstol (“administrative action or court
action”), utan dven ett forhéllningssétt som har medfort att varken myndighet eller
domstol kopplas in.

Fraga 2: Om den forsta fragan besvaras jakande, ska det klargoras om en varning
varigenom innehavaren av ett aldre varumérke begar att innehavaren‘av ett yngre
varumarke ska forbjudas att anvanda varuméarket samt alaggas att betala boter i
handelse av Gvertradelse, med hot om réttsliga atgarder om de inte enas, ar ett
forhallningssatt som utesluter passivitet i den mening som avses,i artikel 9.4 och
9.2 i direktiv 2008/95/EG och artiklarna 54.1, 54.2 och 1412 i forordning, (EG)nr
207/20009.

Fraga 3: Det behover klargoras om den femariga, passivitetsperiod som avses i
artikel 9.1 och 9.2 i direktiv 2008/95/EG ochyartiklarna '54.%;, 542 och 111.2 |
forordning (EG) nr 207/2009 vid ett ingripande ‘av demsteliska‘beraknas utifran
tidpunkten da ansokan inkom till domstoheller da den part som kraven riktas mot
fick tillgang till ansokan samt om det iydetta sammanhang har nagon betydelse att
den part som kraven riktas motofick tillgang till_ansokan forst efter det att
femarsfristen hade 16pt ut och att fordréjningenworsakades av innehavaren av det
aldre varumarket.

Domstolen har slagit fast,attwarje administrativ eller rattslig atgard som vidtagits
av innehavaren av det ‘aldre varumarket under den period som foreskrivs i artikel
9.1 i direktiv 89/104 medfor, attyfristen for preklusion till foljd av passivitet
avbryts (dom_av dem 22 september 2011, Bud&jovicky Budvar, C-482/09,
EU:C:2011:605, punkt 49). Fragan ar darfor om ingripande avser nar arendet
inkom tillsdemstel€ler tillhden part som kraven riktas mot samt om det i detta
sammanhang har nagon betydelse att den part som kraven riktas mot fick tillgang
till ansokan forst'efter'det’att femarsfristen hade 16pt ut.

Pen hanskjutande,domstolen anser att om en administrativ varning inte ger nagot
resultat ariendatsattet for rattighetsinnehavaren att inte visa passivitet att faktiskt
vacka talan™i, domstol och att dverklaga en ogillad talan. | annat fall skulle
rattighetsinnehavaren kunna undgd preklusion av sina ansprak genom att
Oversanda varningar vart femte ar. | forevarande fall underrattade klaganden efter
varningen motparterna om sin avsikt att vidta rattsliga atgarder och véckte darefter
talan, vilket darfor eventuellt inte utgor hinder for passivitet.

Den héanskjutande domstolen anser vidare att passivitet i den mening som avses i
artikel 9.1 och 9.2 i direktiv 2008/95/EG och artiklarna 54.1, 54.2 och 111.2 i
forordning (EG) nr 207/2009 foreligger i den har aktuella situationen da
rattighetsinnehavaren visserligen har véckt talan vid domstol inom fem ar efter
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varningen, men da delgivning pa grund av fordrojning dock sker forst efter
femarsfristens utgang.

Fraga 4: Det behover klargdras vilka av rattighetsinnehavarens ansprak som
omfattas av preklusion enligt artikel 9.1 och 9.2 i direktiv 2008/95 och artiklarna
54.1,54.2 och 111.2 i férordning nr 207/2009.

Som framgar av ordalydelsen i artikel 9.1 i direktiv 2008/95 och artikel 54.1 och
54.2 i forordning nr 207/2009 kan innehavaren av det aldre varumaérket varken
begéra att det yngre varumérket ska ogiltigforklaras eller “motsitta sig att det
anviands”. Detta avser 1 forsta hand yrkanden om forbud. Enligt den, enhélliga
uppfattningen i tysk doktrin omfattar detta &ven senare varumarkesrattsliga
ansprak som gors gallande avseende exempelvis skadestandmupplysning, och
forstoring. Den hanskjutande domstolen anser att demha fraga Ska“besvaras
jakande.



