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Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG [uteldmnas], Neckarsulm,
svarande, genkdrande och motpart i sista instans,
[uteldmnas] [Orig. s. 2]

Avdelning | for civilrattsliga mal vid Bundesgerichtshof har fattat foljande
[utelamnas]

beslut:
. Forfarandet forklaras vilande.

Il.  Foljande fragor rorande tolkningen av artikel 51.1 a isadets*férordning (EG)
nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumarken (EUT L
78, 2009, s. 1) och artikel 58.1 a i Europaparlam@ntetsiechiradets forordning
(EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumarken(EUT L1254, 2017,
s. 1) hénskjuts for férhandsavgorande till Europeiskaunionens domstol:

1. Reglerar bestammelserna i vardmaérkesforordningen och foérordningen
om EU-varumérken den tidpunkt'som inem ramen for tillampningen
av artikel 51.1 a i varumérkesforordningen och artikel 58.1 a i
forordningen om EU<varumadrken é&r relevant for att berdkna den
tidsperiod da varumarket inte, har varit.i bruk, i sadana fall dar ett
genkaromal om_pphavande avyetth\EU-varumérke vécks innan den
period om fem @r.da varumérket inte har varit i bruk har 16pt ut?

2. Om fraga) 1 ska besvaras jakande: Ar den relevanta tidpunkten for
berdkningen av-dennfemarsperiod da varumarket inte har varit i bruk
enligt artikel 51.1 a 1\ varumarkesforordningen och artikel 58.1 a i
forardningen om EUsvarumarken, i sadana fall dar ett genkaromal om
upphavande [Orig. s. 3] av ett EU-varumarke vécks innan den period
om fem ar da varumarket inte har varit i bruk har 16pt ut, den tidpunkt
daf genkaromalet vacktes eller den tidpunkt da den sista muntliga
forhandlingen holls vid appellationsdomstolen?

Skal:

I. Klaganden, Husqvarna AB (nedan kallat Husqvarna) tillverkar apparater for
tradgards- och landskapsskétsel. Ar 2006 forvarvade Husqvarna bolaget Gardena
Deutschland GmbH. Detta bolag séljer sedan 1968 ”Original Gardena System”, ett
tradgardsslangsystem med ett kopplingskit som innehaller ett sprinklermunstycke
och en snabbkoppling for att ansluta sprinklermunstycket till tradgardsslangen.

Husqvarna dr innehavare av det tredimensionella EU-varumérket nr 456244 (det
omtvistade varumadrket) som soktes den 31 januari 1997 och registrerades den 26
januari 2000 i fargerna orangerdd-gra-ljusgra for varan “sprinklermunstycke”.
Varumarkets grafiska atergivning i registret visar ett sprinklermunstycke som
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bestar av tre delar, namligen en slangkoppling, ett handtag och ett munstycke.
Handtaget ar gratt och konformat och dess yta &r fint rafflad. Munstycket &r
smalare och langre &n handtaget. Munstycket ar ocksa koniskt, avsmalnande
framtill med mindre, elliptiska fordjupningar och ar tillverkat i en mdrkorange
farg. [Orig. s. 4]

Det omtvistade varumérket aterges grafiskt pa foljande satt i registret:

Det sprinklermunstycke med artikelnummer 941 som Husgvarna salde fram till i
vartdallhmaj2012'6verensstammer med det omtvistade varumérket.

Motparten, kidl E-Gommerce International GmbH & Co. KG (nedan kallat Lidl),
ar, ett, bolag i idl-koncernen som ansvarar for lagpriskedjans onlineutbud och
driften av kedjans natbutik. Fran borjan av juli 2014 fram till dtminstone januari
2015 erbjodaLidl i sin natbutik ett spiralslang-kit som bestod av en spiralslang, ett
sprinklermunstycke och en anslutningshylsa for snabbkoppling till slang.

Husqvarna ansag att detta erbjudande var ett intrang i bolagets EU-varumérke och
vackte talan mot Lidl om férbudsforelaggande, faststéllelse av motpartens
skadestandsskyldighet och om ersattning av forfarandekostnader. Lidl véckte
genkaromal och yrkade att varumarket skulle upphéavas och avforas fran registret.
Landgericht bifoll talan och ogillade genkaromalet. Lidl o6verklagade till
appellationsdomstolen som ogillade den ursprungliga talan och i enlighet med
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genkaromalet upphavde EU-varumarket nr 456244 med verkan fran den 31 maj
2017. [Orig. s. 5]

Den hénskjutande domstolen medgav provningstillstand i den del som
genkaromalet bifallits till Husqvarnas nackdel. Husqgvarna har i sitt éverklagande
yrkat att Landgerichts dom ska faststéllas i den del genkaromalet ogillades i den
domen.

Il. Det &r for att kunna avgora férevarande tvist nddvandigt med ett klargrande
av tillampningsomradet  for  forordning (EG) nr  207/2009 om
gemenskapsvarumdrken  (nedan  kallad  varumérkesférordningen)  och
Europaparlamentets och radets forordning (EU) 2017/1001 av den, 14 juni 2017
om EU-varumérken (nedan kallad férordningen om EU-varumarken), liksom av
tolkningen av artikel 51.1 a i varumérkesforordningen och “artikel '68.1 @ i
forordningen om EU-varumérken. Innan overklagandet, prévasyska“ saledes
forfarandet forklaras vilande och ett férhandsavgorande.inhamtas fran‘Europeiska
unionens domstol enligt artikel 267.1 b och 267.3(FEUF.

1. Appellationsdomstolen fann att genkdromalet Var “wdlgrundat och angav
foljande skal:

Det omtvistade varumarket ska forklaras, upphavtymed verkan fran den 31 maj
2017. Den relevanta tidpunkten foryberakningen av den sammanhangande
tidsperiod da varumarket inte har varit i bruk aginte*den tidpunkt da genkaromalet
vacktes i september 2015, itan ‘den tidpunktida den sista muntliga forhandlingen
avslutades den 24 oktober 2017. Husqvarna har fram till denna tidpunkt inte haft
varumarket i verkligt'bruk under en, sammanhangande tidsperiod pa fem ar,
eftersom sprinklermunstyeketsmedhartikelnummer 941 endast saldes fram till maj
2012.

2. Nasta fraga sem appkommer inom ramen for tvisten ar huruvida den relevanta
tidpunkten forberakning av den tidsperiod pa fem ar som avses i artikel 51.1 a i
varumarkesforordningen.och artikel 58.1 a i férordningen om EU-varumarken &r
reglerad iyvarumarkesforordningen och férordningen om EU-varumarken (fraga
1). Omydenna fraga ska besvaras jakande, uppkommer fragan om den relevanta
tidpunkteny(fraga,2). [Orig. s. 6]

a) Det maste inledningsvis klargéras huruvida den tidpunkt som inom ramen for
tillampningen av artikel 51.1 a i varumarkesforordningen och artikel 58.1 a i
forordningen om EU-varumérken ar relevant for berakningen av den tidsperiod da
varumérket inte har varit i bruk regleras i varumérkesférordningen och
forordningen om EU-varumérken, i sadana fall dar ett genkdaromal om
upphavande av ett EU-varumarke vécks innan den femarsperiod da varumarket
inte har varit i bruk har 16pt ut. Fragan avser bada forordningarna eftersom det vid
den eventuellt relevanta tidpunkten da genkaromalet vacktes i september 2015
inledningsvis var varumarkesférordningen som géllde, vilken dock vid tidpunkten
da den muntliga forhandlingen infor appellationsdomstolen avslutades den 24
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oktober 2017 hade ersatts av forordningen om EU-varumarken. Enligt den
hanskjutande domstolens uppfattning innehaller de namnda forordningarna inga
bestammelser som reglerar denna tidpunkt.

aa) Rattsverkan av EU-varumarket ska enligt artikel 14.1 forsta meningen i
varumérkesforordningen och artikel 17.1 forsta meningen i férordningen om EU-
varumarken endast faststallas utifran bestammelserna i dessa férordningar. 1 dvrigt
foljer det av artikel 14.1 andra meningen i varumarkesforordningen och artikel
17.1 andra meningen i forordningen om EU-varumarken att intrang i ett EU-
varumarke ska regleras enligt bestdmmelserna i kapitel X i dessadférordningar.
Dessutom ska domstolarna for EU-varumérken tillampa bestdmmelserna i denna
forordning (artikel 101.1 i varumadrkesforordningen, artikel 129.1%, férordningen
om EU-varumérken). Enligt artikel 101.2 i varumarkesforordningen, ihden lydelse
som var tillamplig da genkaromalet vacktes i september2015, ska domstolen for
gemenskapsvarumarken i de fragor som inte regleras@v varumérkesforordningen
tillampa det egna landets lagstiftning, inbegripet internationell privatrétt. Enligt
artikel 129.2 i1 forordningen om EU-varumarken, ska, demstelarna for EU-
varumarken i de varumarkesfragor som inte reglerasiavadenna férordning tillampa
den tillampliga nationella lagstiftningenh, Foremalety, for de ‘tva sistnamnda
bestimmelserna ar den materiella varumérkesrétt “som" inte regleras i
forordningarna [uteldmnas]. [Orig. s. 7]

| processrattsligt hdnseende foreskriver-artikel 24.3 jamford med artikel 101.3 i
varumarkesforordningen och.artikeh17.3 jamford med artikel 129.3 i forordningen
om EU-varumarken att® domstelen, for (EU-varumarken ska tillampa de
rattegangsregler som géller i frdga om ettunationellt varumarke i den medlemsstat
déar domstolen har sitt Sdte om tate annat foreskrivs i dessa forordningar (se EU-
domstolens domgavy,den 22 juni 2016 — C-280/15, [utelamnas] punkt 28 och
foljande punkt<'Nikolajeva/Multi Protect).

bb) De némnda férordningarna innehaller inte nagon uttrycklig reglering av den
relevanta tidpunkten,for berakning av den tidsperiod da varumarket inte har varit i
bruk Iden mening'somyavses i artikel 51.1 a i varumaérkesfoérordningen och artikel
58.1% i [forordningen om EU-varumarken i sadana fall dar genkdromal om
upphavande ay, ett'EU-varumarke har véckts. Enligt ndmnda bestdmmelser ska ett
varumarkewpphavas pa grundval av ett genkdromal om varuméarket under en
sammanhéangande femarsperiod inte har varit i verkligt bruk i unionen fér de varor
eller fjanster for vilka det &ar registrerat och det inte finns skalig grund for att
varumarket inte anvants.

(1) Varken den forsta meningen i artikel 51.1 a i varumérkesforordningen eller
artikel 58.1 a i férordningen om EU-varumarken reglerar hur den for upphévande
relevanta ”sammanhangande femarsperiod” di ett varumarke inte har varit i
verkligt bruk ska beréknas. Enligt den andra meningen i ndmnda bestdammelser
kan ingen dock gora géllande att innehavarens réattigheter till ett EU-varumarke
upphavs, om verklig anvandning av varumarket har pabdrjats eller aterupptagits
under tiden fran utgangen av femarsperioden till tidpunkten for ansokan eller
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genkdromalet. Foljaktligen gors i bada meningarna en atskillnad mellan den for
upphavande relevanta femarsperioden och tidpunkten for genkaromalet, vilket
innebar att det kan finnas en tidsperiod mellan slutet pa femarsperioden och
genkdromalet, da varumarket kan tas i bruk. Av det féljer emellertid inte att
faststallelsen av den femarsperiod som ar relevant enligt forsta ledet i bada
bestammelserna (aven) beror pa tidpunkten da genkaromalet vacks. [Orig. s. 8]

(2) Savitt det i artikel 99.3 i varumarkesforordningen och artikel 127.3 i
forordningen om EU-varumarken faststalls att den tidpunkt da talan,om intrang
vacktes ar relevant, galler detta uttryckligen endast ndr en invandning om
upphdvande av EU-varumarket gors gallande i samband med, en talan enligt
artikel 96 a och c i varumérkesforordningen och artikel 124 a och cu férordningen
om EU-varumarken som inte utgor ett genkaromal “Artikel 100 i
varumarkesforordningen och artikel 128 i forordningen em EU-varumarken, som
reglerar genkaromal, innehaller ingen sadan reglerings, | Gverensstammelse med
detta foreskrivs enligt artikel 17 andra meningen i direktiv (EU) 2015/2436 for
tillnarmning av medlemsstaternas varumarkeslagstiftning\att “dagén da talan
vécktes ar den relevanta tidpunkten for att beraknasfemarsperieden i sadana fall
dar bristande anvandning aberopas i mal em intrdng.‘Denna, bestammelse sager
ingenting om vilken tidpunkt som &r relevant for det fall ett genkaromal om
avforande fran registret vacks.

(3) Det finns en uttrycklig bestammelseyomyslitdagen for femarsfristen i artikel
47.2 i varumérkesforordningen ltksom 1-artikel 47.2 i forordningen om EU-
varumarken nér ett aldre varumarke ‘dberopas, i ett invandningsforfarande mot en
ansbkan om registrefing “av ettty EW-varumarke, och i artikel 57.2 i
varumarkesforordningen, liksom,artikel 64.2 i forordningen om EU-varumérken i
samband med forfaranden‘om“ansokan om upphdvande eller ogiltighetsforklaring
vid unionens dmmaterialrattsmyndighet (EUIPO). Det &r emellertid inte heller
utifran dessa “bestammelser, sem galler det administrativa forfarandet infor
EUIPO, méjligt attddra nagrawslutsatser om den relevanta berakningstidpunkten for
sadana fallhdar genkéromal om upphévande av ett varumarke vécks vid domstol.

cc) Enligt den hanskjutande domstolens uppfattning omfattas faststallelsen av den
tidpunktsom;,i sadana fall dar genkdaromal om upphavande av ett varumarke
vackspar relevantfor berakningen av den tidsperiod da varumarket inte har varit i
verkligt bruk“® den mening som avses i artikel 51.1 a i varumarkesforordningen
och artikel 58.1 a i forordningen om EU-varumérken inte av dessa forordningars
rackvidd, eftersom det handlar om en forfarandefraga som inte regleras i nagon av
forordningarna. [Orig. s. 9]

(1) Skal 9 1 direktiv 2008/95/EG om tillndrmningen av medlemsstaternas
varumarkeslagar talar for att det har, enligt den varumaérkesrétt som harmoniserats
pa unionsniva, handlar om en forfaranderegel. Enligt namnda skal tillkommer det
medlemsstaterna sjalva att bestdamma tillampliga procedurregler for upphdvande
och ogiltigforklaring pa grund av en aldre varumarkesratt. Omstandigheten att
direktiv (EU) 2015/2436 inte langre uttryckligen reglerar detta, torde hanga
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samman med det inférande av en mojlighet att ans6ka om upphdvande hos
myndigheterna som avses i dess artikel 45, vilket dock inte talar mot att
fristberakningen ska klassificeras som en forfaranderegel i samband med ett
forfarande om upphévande infér domstol [utel&mnas].

(2) Enligt den tyska civilprocessratten ska domstolen meddela sitt avgérande pa
grundval av vad som aberopats fram till slutet av den sista muntliga férhandlingen
[utelamnas]. | sadana fall dér en invandning om upphavande gors i samband med
en talan om intrdng foreskriver den tyska varumarkesratten i 25 § andra punkten
forsta meningen Markengesetz (MarkenG) (varumérkeslagen) att femarsfristen for
faktiskt bruk ska beraknas utifran den tidpunkt da talan vécktes, I'denyman som
den femarsperiod under vilken varumarket inte har anvants_emellertid Iéper ut
forst efter det att talan véackts, ska i stallet den tidpunkt. da den muntliga
forhandlingen avslutas vara avgorande enligt 25 § andra@unktentandra, meningen
MarkenG [uteldmnas]. Bestdmmelsen i 55 § tredjenpunktensandra meningen
MarkenG foreskriver, for det fall att innehavaren av'ett, aldre varuméarke som
registrerats vacker talan, att fragan om den femarsperiodyda,varumafket inte har
varit i bruk, om motparten invander detta, ska besvaras utifran den tidpunkt da den
muntliga férhandlingen avslutas.

Da det inte far ske nagon bevisupptagning avseende rattsbevarande bruk av
varumaérket i samband med forfarandet infér den“hanskjutande domstolen, som
endast ska prova rattsfragor, foljer det aw dennasdemstols fasta rattspraxis att den
avgorande tidpunkten avseende, ettiwarumarkesiwpphdvande &r den sista muntliga
forhandlingen [Orig. s. 10} infor appellationsdomstolen [uteldmnas].

Enligt denna princip, om en “wandrande frist avseende bruk” kan — sasom i
forevarande fall < ett varumérke ‘upphévas, dven om det visserligen var i bruk
minst fem ar inhan talan véacktes), men inte var i bruk pa ett rattsbevarande satt
langre &n fem, ar fore tidpunkten for den sista muntliga forhandlingen infor
appellationsdomstolen.

b) Forudet ‘fall “att, frdga’1 ska besvaras jakande uppkommer inom ramen for
tolkningen, avaartikel 51.1 a i varumérkesforordningen och artikel 58.1 a i
forordningeny, omyEU-varumarken en vytterligare fraga som maste besvaras,
namligen “huruvida berdkningen av den femarsperiod da varumarket inte har
anvénts enligt artikel 51.1 a i varumarkesforordningen och artikel 58.1 a i
forordninger om EU-varumarken, i sadana fall dar ett genkdromal om
upphavande av ett EU-varumarke vécks innan femarsperioden 16pt ut, ska baseras
pa den tidpunkt da genkaromalet vécktes eller tidpunkten for den sista muntliga
forhandlingen infor appellationsdomstolen. Enligt den hanskjutande domstolens
uppfattning ska den sista muntliga férhandlingen infor appellationsdomstolen vara
den relevanta tidpunkten i detta avseende.

aa) Det dr nodvéndigt att fa svar pd fragan for att kunna déma i saken.
Overklagandet ska bifallas savitt den relevanta tidpunkten for berdkning av den
tidsperiod da varumarket inte har anvants ar dagen da genkaromalet vacktes i
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september 2015. | detta fall ar villkoret att varumarket inte har anvants under en
femarsperiod inte uppfyllt med hénsyn till det omtvistade varumérkets bruk
genom forsaljning av sprinklermunstycket med artikelnummer 941 fram till maj
2012, vilket innebéar att genkaromalet ska ogillas. Daremot ska [Orig. s. 11]
Overklagandet ogillas om den relevanta tidpunkten for att berédkna den
sammanhangande femarsperioden da varumarket inte har varit i bruk ar den sista
muntliga forhandlingen i den sista instansen som provar de faktiska
omstandigheterna. Appellationsdomstolens beddémning att det endast &ar styrkt att
det omtvistade varumarket varit i rattsbevarande bruk fram till maj 2012 géller
aven vid den hanskjutande domstolens provning, som endast avsér. rattsfragor.
Appellationsdomstolen hade i sa fall fog for att upphavagdet emtvistade
varumarket fran den 31 maj 2017 med hansyn till att den sista gangen da
varumérket var i rattsbevarande bruk var maj 2012, eftersem den,sista muntliga
forhandlingen skedde den 24 oktober 2017.

bb) Vilken tidpunkt som enligt artikel 51.1 a i varumarkesforordningen-ach artikel
58.1 a i forordningen om EU-varumarken &r relevant for upphavandefpa grund av
ett femarigt avbrott i det faktiska bruket av ett varumarke framgar inte tillrackligt
klart, och har inte heller klargjorts i Europeiska unionens domstols rattspraxis. |
synnerhet kan fragan inte besvaras pa grundval av Europeiska unionens domstols
dom av den 19 april 2018 (C-148/1%7, [utelamnas] P&C Hamburg/P&C
Dusseldorf). Enligt ndmnda domSkanartikel,14 i direktiv 2008/95, jamford med
artikel 34.2 i varumarkesforordningen, tolkasisa, “att.den utgor hinder for att tolka
nationell lagstiftning pa sa sétt:att ogiltighetiav ett aldre nationellt varumarke eller
upphdvande av varumarkesinnehavarens rattigheter, vars anciennitet aberopas for
ett EU-varumaérke, kan konstateras “i, efterhand endast om villkoren for denna
ogiltighet eller dettd»upphavande, var uppfyllda inte bara vid den tidpunkt da
rattigheterna till detta,aldre nationeNadvarumarke avstods eller vid den tidpunkt da
rattigheterna dartill upphorde, utan aven vid den tidpunkt da domstolsavgérandet
med denna faststéllelse meddelades (EU-domstolen, [uteldmnas] punkt 32 — P&C
Hamburg/P&EC Diisseldorf). Det ar dock inte harav majligt att dra nagra slutsatser
avseende svaret.pa telkningsfragan i forevarande mal. Det ar i forevarande fall
inté fraga,om en prévning av huruvida villkoren for ogiltighetsforklaring av det
pationella’varumérket eller for upphdvande av réttigheterna for innehavaren av
market var uppfyllda vid den tidpunkt da avstaendet fran det &ldre nationella
varumarketgjordes eller vid den tidpunkt da varumarkesrattigheterna upphorde
(se 'EU-domstolen, [utelamnas] punkt 26 — P&C Hamburg/P&C Dusseldorf).
Tvéartom avser provningen huruvida ett varumarke som fortfarande befinner sig i
registret'ska upphavas. [Orig. s. 12]

cc) Att anse att den avgorande tidpunkten ar dagen da den muntliga forhandlingen
infor appellationsinstansen avslutas motsvarar i hogre grad den malsattning som
anges i skél 24 i foérordningen om EU-varumarken, namligen att det endast ar
beréttigat att skydda varumarken i den utstrdckning som dessa varumarken
faktiskt anvands, an att anse tidpunkten da genkaromal vacks som relevant.
Sistnamnda kan leda till att en talan om intrang i ett varumarke vinner bifall och
ett genkaromal om upphévande av ett varumérke ska ogillas, trots att det var
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mojligt att avfora det omtvistade varumarket fran registret vid tidpunkten for
avgorandet. Att rikta in bedémningen pa tidpunkten for den sista muntliga
forhandlingen i den sista instansen som prévar malet i huvudsak ar aven i linje
med processekonomiska dvervaganden, eftersom genkéranden inte hanvisas till ett
fornyat genkaromal eller ansokan om avforande fran registret, i den man som den
femarsperiod da varumaérket inte har anvants fullbordas under tvistens gang.
Enhetligheten i skyddet av EU-varumarken paverkas inte pa ett relevant satt
genom att den relevanta tidpunkten anses vara den sista muntliga férhandlingen.

[utelamnas]
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